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Urzedy, instytucje, sady
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TSUE Trybunal Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej
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Office)

WSA Wojewddzki Sad Administracyjny

WTO Swiatowa Organizacja Handlu
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BGBI Bundesgesetzblatt
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Uwagi wprowadzajace

W poczatkowym okresie ksztattowania systemu ochrony oznaczen towarowych
nie bylo potrzeby obejmowania nim oznaczen ustug. Odroznienie ushug ze wzgledu
na ich pochodzenie nastgpowalo poprzez uzywanie nazw handlowych. Ich ochrona
opierala si¢ na rezimie deliktowym. Wraz z rozwojem ustug, ktory nastgpil zwlaszcza
w II potowie XX wieku, ujawnita si¢ potrzeba objecia oznaczen dla ustug silniejsza ochrong.
Wzorem byto prawo ochronne na znak towarowy. W Stanach Zjednoczonych w 1948 r.
uchwalono ustawe Lanham Act'. Jej regulacja objeta zaréwno znaki towarowe jak i ustugowe.
W 1958 r. zrewidowano w Lizbonie konwencje paryska?. W jej wyniku rozszerzono katalog
konwencyjnych dobr wilasnosci przemystowej o znaki uslugowe. Obowigzek ich ochrony
przewidziano w art. 6 sexies konwencji. Ta norma moze by¢ realizowana w ramach prawa
podmiotowego do oznaczenia, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji badz na ogoélnych

przepisach prawa cywilnego. Rozwigzanie konwencyjne nie zaspokoito oczekiwan.

Panstwa europejskie wprowadzatly nowe ustawy prawnoznakowe albo reformowaly
obowigzujace ustawodawstwo, uzupelniajac je o nowa kategori¢ normatywng znakoéw —
znaki uslugowe. Francja w 1964 r., Niemcy w 1979 r., a Polska w 1985 r. przyjety jednolity
system ochrony znakow dla towardw i ustlug. Zréwnano ochron¢ oznaczen towarowych
1 ushugowych. Réwnolegle podejmowano podobne kroki w ramach procesu zblizania sig¢
ustawodawstw w panstwach Wspdlnoty Europejskiej. W prawie wspdlnotowym
nie wyrdzniono kategorii, jakg sa znaki ustugowe. Zamiast tego przyjeto jednolity model
ochrony znakéw. W 1994 r. powotano do zycia Swiatowa Organizacje Handlu.
Temu wydarzeniu towarzyszylo zawarcie porozumienia TRIPS dotyczacego handlowych
aspektow wtlasnoéci intelektualnej®. Definicja znaku towarowego w TRIPS obejmuje

oznaczenia stuzace do odrdzniania zarowno towarow jak i ushug.

Obecnie obowigzujace ustawy w dziedzinie znakow towarowych z reguly nie wyr6zniaja

expressis verbis znaku ustugowego. Definicje znaku odnosza si¢ do oznaczen odrdzniajagcych

! Trademark Act of 1946, 15 U.S.C. §§ 1051-1141 (Lanham Act, as amended up to Public Law no. 117-168) -
dalej jako: "Lanham Act".

2 Konwencja Paryska z 20.3.1883 r. o ochronie wtasnosci przemystowej, w wersji obecnie obowigzujacej
zmieniona przez Akt Sztokholmski zmieniajacy Konwencje¢ Paryska o ochronie wlasnosci przemystowej z
14.7.1967 r.; zob. o$wiadczenie rzadowe o przystagpieniu Polski do migdzynarodowego zwigzku ochrony
wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 1975 r., nr 9, poz. 51) — dalej jako: ,,konwencja paryska”.

3 Zalgcznik 1C: Porozumienie w sprawie handlowych aspektow praw wiasnosci intelektualnej do Porozumienia
ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu (WTO) sporzadzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.
(Dz. U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483 ze zm.) — dalej jako: ,,TRIPS”.
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towary lub ustugi. W niektorych panstwach, na przyktad we Francji, Austrii oraz Polsce,

funkcjonuje model zréwnania znakow ustugowych i znakéw towarowych.

Wyodrebnienie znaku ustugowego, a nastepnie jego objgcie przez szersze pojecie znaku
towarowego, nie zamyka dyskusji na temat tej kategorii oznaczen odrdzniajacych.
Podzial na znaki towarowe i uslugowe w dalszym ciggu funkcjonuje na ptaszczyznie naukowe;j
oraz dydaktycznej. W praktyce organdw rejestrujacych, orzecznictwie sadowym
oraz literaturze przedmiotu niemal jednoglo$nie wyjasnia si¢, ze przepisy prawa znakow
towarowych nalezy stosowa¢ do znakdéw uslugowych jedynie odpowiednio.
Zasadnicza trudno$¢ w tym zakresie stanowi juz pojecie substratu znaku, jakim jest ustuga.
Trzeba zaznaczy¢, ze pojecie ustugi nie dos$¢, ze niezdefiniowane w prawie znakoéw
towarowych, nie jest ostre na gruncie przepisow prawa cywilnego, a ponadto ma wtasng tres¢
w naukach ekonomicznych. Jest ono punktem wyjscia do rozwazan nad istota znaku

uslugowego.

Celem pracy jest zatem wyjasnienie poje¢cia ushugi w prawie znakow towarowych,
podobienstw i roznic mi¢dzy znakami towarowymi i znakami uslugowymi oraz odpowiedz

na pytanie, czy znaki ushugowe stanowig samodzielng normatywng kategori¢ znakow.

Ujecie tematu wymaga dodatkowych uwag wyjasniajacych. Przedmiotem rozwazan
jest krajowe prawo znakoéw towarowych uregulowane w p.w.p. oraz w niezbednym zakresie
normy prawa cywilnego 1 prawa pierwotnego Unii Europejskiej dotyczace ushug.
Istotne znaczenie ma kwestia wdrazania standardow wynikajacych z dyrektywy 2015/2436*
(1 poprzedzajacych ja dyrektyw prawnoznakowych). Duzg role w procesie ksztattowania si¢
prawa znakéw towarowych odgrywa takze orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej wydane na podstawie art. 267 TFUE, tzn. w trybie odestan prejudycjalnych?.
Odniesienia do prawa unijnego nie wyczerpuja si¢ jednak w dyrektywie oraz orzecznictwie
TSUE wydanym w zwiazku z interpretacja jej tresci. Rozwazania dotycza takze
autonomicznego systemu znakéw towarowych Unii Europejskiej majgcego obecnie podstawe

w rozporzadzeniu 2017/1001°. System znakéw Unii ma charakter konkurencyjny wobec praw

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych (Dz.U. L 336 z 23.12.2015,
p. 1-26) — dalej jako: ,,dyrektywa 2015/2436”.

5 R. Skubisz, Znaczenie wyrokow prejudycjalnych Trybunatu Sprawiedliwoséci Unii Europejskiej (na przyktadzie
prawa znakéw towarowych) w: K. Czub (red.), Ksiega Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego
w Polsce, Warszawa 2018, s. 163-162.

¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 154 z 16.6.2017, p. 1-99) — dalej jako: ,,rozporzadzenie 2017/1001”.
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krajowych. Decyzje wydawane przez EUIPO moga by¢ zaskarzone do Sadu, a wyroki Sadu -
do Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej. Chociaz nie maja one waloru takiego
jak wyroki prejudycjalne to ze wzgledu na zasadnicza zbiezno$¢ postanowien dyrektywy
2015/2436 1 rozporzadzenia 2017/1001 moga postuzy¢ do formutowania wnioskow

w odniesieniu do regulacji krajowe;.

Czes¢ analizy ustugi jako substratu znaku stanowig takze uwagi prawnoporéwnawcze.
Odniesienia  dotyczag prawa amerykanskiego, francuskiego oraz  niemieckiego.
Maja one znaczenie pomocnicze. Ich wykorzystanie ma na celu przedstawienie szerszego
kontekstu, mozliwie pelnego obrazu zagadnienia oraz uzupekienie argumentacji w zakresie

formutowanych wnioskow. Praca nie ma jednak charakteru porownawczego.

Wyboér przywotywanych porzadkéw prawnych jest podyktowany dwoma wzgledami.
Po pierwsze, amerykanski system ochrony znakéw towarowych jest uksztalttowany na innych
podstawach aksjologicznych niz ustawy obowigzujagce w panstwach europejskich.
Niemniej, federalne ustawodawstwo amerykanskie jako pierwsze objeto znaki uslugowe
ochrong prawnoznakows. Przyczynilo si¢ to do skonstruowania pewnych zalozen
teoretycznych uzytecznych takze na gruncie europejskich porzadkéw prawnych’.
Po drugie, francuskie i niemieckie prawo znakdéw towarowych stanowig czegsto inspiracje
dla ustawodawcy polskiego. Nierzadko koncepcje, ktore dzi§ obowiazuja w panstwach
czlonkowskich Unii Europejskiej, sa rezultatem S$cierania si¢ przeciwnych pogladow

reprezentowanych przez nauke francuska 1 niemiecka.
Praca sktada si¢ z sze$ciu rozdziatow zwienczonych zakonczeniem.

Rozdzial pierwszy przedstawia rozwoj historyczny regulacji oznaczen ustug.
Rozwazania sg podzielone na trzy czesci: okres do 1958 r., okres 1958-1994 r. oraz stan obecny.
Przyjete cezury odnosza si¢ do czasu sprzed rewizji konwencji paryskiej w Lizbonie w 1958 1.,
uchwalenia aktu lizbonskiego oraz do zawarcia porozumienia TRIPS. Cz¢$¢ uwag ma charakter
prawnoporownawczy. Ostatni fragment odnosi si¢ do obecnego stanu prawnego.
Celem rozdziatu jest identyfikacja przyczyn, dla ktoérych oznaczenia ushug objeto regulacja

prawnoznakowa.

7 Pierwsza publikacja po$wiecona znakom ustugowym ma charakter analizy prawnoporéwnawczej federalnego
prawa amerykanskiego oraz prawa szwajcarskiego - zob. E. Fleury, Les marques de service: principalement en
droit suisse et en droit américain, Lausanne 1958.
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Rozdziat drugi dotyczy pojecia ustugi w prawie znakéw. Ustalenia sg poprzedzone
odwotaniem do nauk ekonomicznych oraz innych dziedzin prawa — prawa pierwotnego Unii
Europejskiej i prawa cywilnego. Prezentacja pogladéw wyrazanych w wybranych obcych
porzadkach prawnych, prawie Unii oraz nauce krajowej jest uzupetlniona o przedstawienie
praktyki organdow rejestrujacych znaki ustugowe. Ten fragment pracy konczy przedstawienie

wlasnego stanowiska.

Trzeci rozdzial odnosi si¢ do istoty znaku ustugowego: jako dobra niematerialnego,
ktore nalezy do zbioru oznaczen odrozniajacych oraz jako przedmiotu prawa ochronnego.
Cze$¢ rozwazan jest poswigcona zagadnieniu funkcji znakdéw ustugowych. Rozdzial zawiera
takze poréwnanie znaku ustugowego i oznaczenia przedsicbiorstwa jako dwdch odrgbnych

kategorii oznaczen odrdzniajacych.

Rozdziat czwarty sktada si¢ z analizy zagadnienia, jakim jest konkretna zdolno$¢
odrézniajgca znaku ushugowego. Rozwazania dotycza trzech bezwzglednych przeszkod
rejestracji, ktore lacznie skladaja si¢ na to zagadnienie. W koncowym fragmencie

jest przedstawiony problem wtornej zdolnosci tych oznaczen.

Dwa ostatnie rozdziatly charakteryzuja prawo ochronne na znak ustugowy.
Ustawodawca krajowy stosuje w p.w.p.® mieszang konstrukcje prawa ochronnego, ujmujac je
zarowno od strony pozytywnej, jak 1 negatywnej. Praca prezentuje to zagadnienie w
analogiczny sposob. Rozdzial piaty sktada si¢ z analizy pozytywnej sfery wylacznosci.
Znaczenie jej wyodrebnienia jest szczeg6lnie istotne w odniesieniu do prawa ochronnego na
znak ushugowy. Rozwazania obejmuja uprawnienie do uzywania znaku, problem rzeczywistego
uzywania oraz wyczerpania. Chociaz ostatnie zagadnienie nalezy — jako ograniczenie prawa —
do sfery negatywnej, to ze wzgledu na S$cisty zwigzek z postacig uzywania, jaka jest
wprowadzenie towaru do obrotu, jego przedstawienie nastgpuje wtasnie w ramach pozytywnej

strony prawa.

Ostatni rozdziat dotyczy naruszenia. Zakres rozwazan jest ograniczony do zagadnien
zwigzanych z substratem znaku. Skupiono si¢ na tych postaciach zamachu na wytacznos$¢,
ktére godza w podstawowag funkcje znaku. Mowa o podwdjnej identycznosci

oraz niebezpieczenstwu wprowadzenia w blad. Analiza obejmuje zwlaszcza problematyke

8 Ustawa z 30.06.2000 r. - Prawo wiasno$ci przemystowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170) — dalej jako: ,,p.w.p.”.
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przestanki naruszenia, jaka jest identycznos$¢ lub podobienstwo ustug albo ustug oraz towardw,

w odniesieniu do ktorych nastepuje bezprawna eksploatacja.

Prezentacja powyzszych zagadnien pozwala stopniowo zidentyfikowa¢ podobienstwa
1 roznice miedzy znakami towarowymi a znakami ustugowymi. Wnioski sg przedstawione
w zakonczeniu. Dajg one podstawe do odpowiedzi na pytanie, czy znak ustugowy stanowi

samodzielng normatywng kategori¢ oznaczen odrdzniajacych.

Podstawowa metoda przyjeta w pracy jest metoda dogmatyczna, charakterystyczna
dla prawa prywatnego’. Przydatne s3 dyrektywy wyktadni jezykowej, funkcjonalnej
oraz systemowej. Ponadto, istotne znaczenie maja reguly wnioskowan prawniczych.

W ograniczonym zakresie majg zastosowanie metody: historyczna oraz prawnoporéwnawcza.

Rozwazania na temat minionego stanu prawnego maja na celu synteze historyczng
w zakresie rozwoju oznaczen ustug. Usystematyzowanie materiatu historycznego i jego analiza
pozwalaja przesledzi¢ ksztaltowanie, a nastgpnie ewolucj¢ prawa. Co roéwnie istotne,
zastosowanie w pracy metody historyczno-badawczej umozliwia rozpatrzenie zagadnienia

z perspektywy kontekstu spoleczno-gospodarczego.

Zastosowanie metody prawnoporOwnawczej jest za$ uzasadnione z tego wzgledu,
ze znaki towarowe 1 ustugowe sa przedmiotem regulacji we wszystkich porzadkach prawnych

przewidujacych ochrong znakow.

® L. Morawski, Zasady wyktadni prawa, Torun 2010, s. 15.
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Rozdzial I. Rozwoj historyczny regulacji oznaczen ushug

§ 1. Okres do 1958 r.

Oznaczenia s3 umieszczane na towarach od zarania dziejow'°. Poczatkowo nie petnity
one funkcji wskazywania na pochodzenie. Stanowily nos$nik innych informacji.
Naktadano je na towary w celach mistycznych, identyfikowaty twoérce lub stanowity dowod
prawa wiasnos$ci. Petnily takze funkcje kontrolng. Za ich pomoca weryfikowano jako$¢ pracy
niewolnikéw badZz poddanych'!. W éredniowieczu znaki byly narzedziem regulacyjnym
narzucanym rzemieslnikom przez cechy 1 gildie. Kazdy mistrz miat obowigzek oznaczad
wytwory swojej pracy znakiem wpisywanym do ksiggi cechowej prowadzonej na zasadzie
wylgcznosei. Takie znaki stuzyty zidentyfikowaniu mistrza w razie wykrycia wad towaru'?,
Rozwdj rzemiosta oraz zwigkszenie liczby czeladnikow doprowadzily do przeksztatcenia

znakow autorskich w oznaczenia warsztatowe. Petnily one funkcje jako$ciowa!.

Zniesienie monopolu cechow oraz przyjecie zasady wolnosci gospodarczej w XIX w.
mialy decydujace znaczenie dla ustanowienia pierwszych regulacji w dziedzinie znakow.
Przewidywaty one urzedowa rejestracje oznaczen. Mogta ona mie¢ charakter konstytutywny
(system niemiecki), a zatem tworzacy prawo albo deklaratywny (system francuski).
W drugim przypadku zrodlem prawa do znaku byto jego uzywanie w obrocie'*. Wzmozony
rozw6] handlu migdzynarodowego doprowadzit do zawarcia w 1883 r. pierwszej
migdzynarodowej umowy o ochronie wlasno$ci przemystowej — konwencji paryskiej.
Rozwdj znakow jako kategorii ekonomiczno-prawnej dotyczyt tylko oznaczen odrdzniajacych

towary, a nie ustugi'’. Mozna wskaza¢ kilka przyczyn tego stanu rzeczy.

1 J. Koczanowski, Funkcje i ochrona prawna znakow towarowych, ZNUJ PWiOWI 8/1976, Krakéw 1976, s. 9;
U. Prominska, Prawo z rejestracji znaku towarowego. Tres¢ 1 naruszenie, £.6dz 1994, s. 11; R. Skubisz, Prawo z
rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporéwnawczym,
Lublin 1988 (przedruk Lublin 2018), s. 17; M. Zatucki, Europejskie prawo znakoéw towarowych. Zagadnienia
konstrukcyjne, Warszawa 2012, s. 21; F. I. Schechter, The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-
marks, New York 1925 (przedruk New Jersey 2012), s. 38; J. T. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair
Competition, 5th, 2025 ed., § 5:1.

" J. Koczanowski, Funkcje, s. 9-10; U. Prominska, Prawo z rejestracji, s. 11; D. Leputa, W. Wrébel, M. Zelek, w:
M. Zatucki (red.) Prawo wlasnosci intelektualnej — Repetytorium, Warszawa 2010, s. 30.

2 F I Schechter, The Historical, s. 38; Karol P. J., Affixing the Service Mark: Reconsidering the Rise of an
Oxymoron, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, vol 31, s. 364.

'8 M. Zalucki, Buropejskie, s. 22-23.

4 U. Prominska, Prawo z rejestracji, s. 60-61.

'S P. M. Schoenhard, Why Marks Have Power Beyond the Rights Conferred: The Conflation of Trademarks
and Service Marks, 87 J. Pat & Trademark Off. Soc’y 970, 2005, 973-974.
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W  pierwszym rzgdzie nalezy podkresli€, ze znaczenie gospodarcze ustug
byto niewielkie. Zdaniem czolowego angielskiego ekonomisty, A. Smitha, ushugi nie tworza
,hiczego, za co mozna by pdzniej kupi¢ lub zdobyé te sama ilo$¢ pracy”'®.
Wyrazony w 1776 r. poglad podzielali inni przedstawiciele nauk ekonomicznych!’.
Owczesny system gospodarczy opieral si¢ na przemysle. Kupcy $wiadczacy istotne
ekonomicznie ustugi - jak bankowe czy ubezpieczeniowe — dziatali dopiero w fazie organizacji
i rozwoju'®. Dziatalno$¢ innych byta ograniczona lokalnie do niewielkiego terytorium.
Nie mieli praktycznej potrzeby odrozniania ustug. Zamiast tego obierali nazwy handlowe!?,
ktore umieszczali na zewnetrznej czgsci budynku ustugowego. Takie oznaczenia przybieraty

forme szyldow.

Okres do 1958 1. nie przynidst w Europie zadnej regulacji prawnej dotyczace oznaczania
ustug. Potrzeba wzmocnienia ochrony znakow ustugowych zostata po raz pierwszy dostrzezona
w prawie Stanow Zjednoczonych. Poczatkowo wywodzono jg z prawa zwalczania nieuczciwej
konkurencji*®. Ochrona byta zastrzezona wylacznie dla oznaczen eksploatowanych w obrocie
1 opierata si¢ na pierwszenstwie uzywania. Ekonomiczne ujg¢cie znaku decydowato o modelu
ochrony. Centralne miejsce zajmuje w nim nie samo oznaczenie, ale goodwill. Pojecie to trudno
jednoznacznie zdefiniowaé. Wigze si¢ ono z silg atrakcyjna, ktéra przyciaga klientele.
Znak moze by¢ nos$nikiem goodwill. Goodwill stanowi przedmiot wlasnosci.

Ma charakter akcesoryjny wobec przedsigbiorstwa, z ktorym jest zwigzane.

W XIX w. oznaczenia ustugowe mogly by¢ chronione w drodze powodztwa passing off
przed wprowadzeniem w blad. Zachodzito ono w razie wykorzystania wczesniej uzywanego

oznaczenia konkurenta dla odrdzniania takich samych ustug. Zwrot passing off oznacza

9921

,podawac si¢ za kogos”~'. Ochrona wynikata z przekonania, Ze nikt nie powinien oznaczac

'® 4. Smith, Badania nad naturg i przyczynami bogactwa narodow, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007, s. 374.

7 J. B. Say, Traktat o ekonomii politycznej czyli prosty wyktad sposobu, w jaki si¢ tworza, rozdzielaja i spozywaja
bogactwa, PWN, Warszawa 1960, s. 184.

8 R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke: Typus, Rechtsschutz und Funktion: eine rechtstatsachliche und
rechtsvergleichende Untersuchung aus Anlass der Einfiihrung des Formalschutzes der Dienstleistungszeichen im
deutschen Recht, Miinchen 1982, s. 9.

' P. Mathely, Le droit francais des signes distinctifs, Paris 1984, s. 84.

20 U. Promirska, Prawo z rejestracji, s. 50; R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 39.

' D. Kasprzycki, Skarga passing off jako forma zwalczania nieuczciwej konkurencji w Wielkiej Brytanii,
w: J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.) Qui bene dubitat, bene sciet. Ksiega jubileuszowa
dedykowana Profesor Ewie Nowinskiej, Warszawa 2018, s. 210.
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swoich wytworéw jak cudze®?. Dotyczyto to w réwnym stopniu oznaczen towardw i ushug.

Pierwsze federalne ustawy o znakach towarowych z 1881 r. 1 1905 r. nie przewidywaly
ochrony znakéw ustugowych?. Warunkiem nabycia ochrony bylo wprowadzenie towaru
opatrzonego znakiem do obrotu. Uslugi nie nadawaly si¢ za§ do bycia przedmiotem znakow
tak jak oznaczenia towarow. Nie mogly zosta¢ wprowadzone do obrotu.
Ponadto, wielo$¢ identycznych lub podobnych oznaczen uslug stanowita praktyczng
przeszkode objecia ich regulacja federalng. Oznaczenia ustug mogly wspoltistnied
bez faktycznego ryzyka naruszenia interesOw podmiotdw je uzywajacych. Brak rzeczywistych
kolizji wynikal z lokalnego zakresu uzywania takich znakow. W 1946 r. Kongres uchwalit
Lanham Act. Jest to nowoczesny akt prawny, w ktorym uregulowano prawo oznaczen
odrozniajacych. Lanham Act obowigzuje do dzi$. Ustawa obejmuje swoim zakresem znaki
ustlugowe (service marks) uzywane w obrocie miedzystanowym. Zgodnie z Lanham Act
znakiem ustlugowym moze by¢ ,dowolne stowo, symbol lub godlo, albo potaczenie
tych elementdw, przybrane i uzywane w zakresie $wiadczenia ustug albo dotyczacych
ich ogloszen, w celu utozsamienia ustugi oddanej przez okreslong osobg 1 odréznienia tej ustugi
od uslug oddanych przez kogo innego. Wymieniony termin obejmuje bez zadnych ograniczen
znaki, nazwy, symbole, tytuly, okreslenia, slogany, stowa typowe i cechy charakterystyczne
dla telegrafii bez druku lub dla innych $rodkéw ogloszeniowych”?*. Definicja service mark
rézni si¢ od normatywnego ujecia znaku towarowego. Jest nim ,,dowolne stowo, symbol
lub godlo, albo polaczenie tych elementéw, przybrane i uzywane przez przemystowca
lub przez handlujacego w celu utozsamienia jego wytworow 1 odrdznienia ich od produktow
wytwarzanych lub sprzedawanych przez kogo innego”?’. Odrebne i samodzielne definicje

obu kategorii oznaczen implikuja okreslone konsekwencje.

Katalog dopuszczalnych form przedstawieniowych znakéw uslugowych ma charakter
otwarty. Obejmuje on nawet slogany, co w pierwszej potowie minionego stulecia
nie bylo oczywiste. Weziej natomiast sg ujete mozliwe postaci przedstawieniowe znakow
towarowych. Zgodnie z definicja, moga one przyja¢ wylacznie posta¢ stowa, symbolu, godta

lub potaczenia tych elementéw. Roznice w tym zakresie nie majg istotnego znaczenia

22 F. Zelechowski, Ochrona oznaczen odrézniajacych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, Warszawa
2019, s. 72.

2 J. T. McCarthy, McCarthy on Trademarks, § 5:3; D. K. G., Protection of Service Marks under the Lanham Act,
Virginia Law Review vol. 41, No. 3 (Apr., 1955), s. 365-366.

24 Thumaczenie zaczerpnigto z WUP z. 10/1947, s. 181.

2 Ibidem.
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praktycznego. Co istotne, ujgcie znaku ustugowego przez odniesienie do jego uzywania
w ogloszeniach wywotywalo w przesztosci watpliwosci. Dotyczyly one funkcji pelnionych
przez te znaki. Rozwazano, czy znaki niezdatne do wskazywania handlowego pochodzenia
ustug moga podlegaé ochronie, jezeli sa wykorzystywane w  reklamie®.
Tym samym, warunkiem ochrony bytaby nie zdolno$¢ odrozniajaca, a mozliwos$¢ petnienia
funkcji reklamowej przez oznaczenie. Ostatecznie przyjeto, ze kazdy znak, zard6wno towarowy,
jak 1 ustugowy, powinien wskazywaé na pochodzenie odrdznianego przedmiotu.
Warto zauwazy¢, ze w ustawie zawarto takze definicje uzywania znaku uslugowego.
Powigzano je z celem uzywania, jakim jest $wiadczenie uslug albo zwigzane z tym
cele ogloszeniowe. Dla uznania czynno$ci za stanowigca przejaw uzywania konieczne
jest $wiadczenie ustugi w obrocie. Ta posta¢ uzywania jest rownoznaczna z wprowadzeniem

opatrzonego znakiem towaru do obrotu.

W prawie kontynentalnym nalezy wskaza¢ na unormowanie prawa francuskiego.
Pierwsza ustawa o znakach zostala uchwalona w 1857 r. 1 wyrdzniala uzywane
przez producenta znaki fabryczne (marques de fabrique) oraz znaki handlowe (marques
de commerce)®’. Znakami handlowymi postugiwali si¢ kupcy, ktorych dziatalno§¢ polegata
na dostarczaniu towaréw do odbiorcow?®. Przyjmowano, ze oznaczenia ustug nie pelnig
samodzielnej funkcji innej niz ta realizowana przez nazwy handlowe?*’. Zgodnie z dominujgcym
wowczas pogladem, uslugi nie mogly istnie¢ poza przedsigbiorstwem, w ktorym
byly $wiadczone, ze wzglgdu na niematerialng nature. Ponadto, ustugi nie dawaty si¢ opatrzec
znakiem. Nie mozna byto na nich umiesci¢ oznaczenia. W nauce przyjmowano, ze uzywanie
znaku polega na ich naktadaniu na towary 1 wprowadzaniu opatrzonych oznaczeniem towarow
do obrotu®. Kolejng przeszkode stanowita zasada cesji wolnej prawa do znaku.
Budzita ona watpliwo$ci w razie przyznania mozliwosci rejestracji znakow osobom
wykonujagcym wolne zawody. Obawiano si¢, ze nieograniczone prawo do zbycia znaku
zaszkodzitoby klienteli z uwagi na szczegdlny stosunek zaufania charakteryzujacy relacje

z tego typu podmiotami®!.

B E. Fleury, Les marques, s. 101 ; P. M. Schoenhard, Why Marks, s. 974.

27 J. Azéma, J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Paris 2006, s. 746.

2 M. Kepinski, Znaki towarowe (funkcja, rodzaje znakéw, oznaczenia stanowigce przedmiot praw wylacznych,
rejestracja, zakres wytacznosci), SC 1974, t. XXII, s. 180.

2 P Mathely, Le droit, s. 84.

%0 M.-A. Pérot-Morel, Les marques de service, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique
1970, nr 2, s. 282-283.

31 Ibidem.
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Niektorzy autorzy rozwazali, czy oznaczenia ustug nie podlegaja ochronie prawnej z innego
tytutu. Chodzilo o krajowy znak zgodno$ci z normami (/a marque nationale de conformite aux
normes), krajowy znak jakosci (la marque nationale de qualite) lub etykiete eksportowa
(le label d’exportation). Te oznaczenia odnosity si¢ do towarow. Zapewniaty klientelg, ze towar
zostal poddany procedurze kontroli zgodno$ci z zasadami uzywania®2. Petnity wiec funkcje
gwarancyjng. Poswiadczaly wykonanie ustug kontrolnych odnoszacych si¢ do okreslonych
cech towaru. Wskazuje si¢, ze znaki jako$ci sg pierwszymi oznaczeniami ustugowymi,
ktore prawo francuskie chronito®®. Przedstawiony punkt widzenia jest szczegodlnie interesujacy
w  odniesieniu do  wspdlczesnych  znakow  gwarancyjnych  (certyfikacyjnych).
Warto rozwazy¢ na jego tle, co jest przedmiotem (substratem) znaku gwarancyjnego.
Czy sa to szczegdlne wlasciwosci towaru czy tez ustuga polegajaca na weryfikacji posiadania

przez towar okreslonych cech? Kwestia ta pozostaje otwarta i wymaga dalszej refleksji.

W nauce francuskiej przyjmowano, ze znaki ustug moga by¢ chronione w rezimie
odpowiedzialnosci deliktowej. W orzecznictwie sgdowym w sposdb tworczy rozwinigto ogdlng
formul¢ czynu niedozwolonego z art. 1382-1383 Kodeksu Napoleona. Wyprowadzono z niej
delikty, ktore polegaty na wprowadzajacym w blad postugiwaniu si¢ cudzym oznaczeniem.
Ochrona przed takimi dzialaniami byta realizowana w drodze action en concurrence deloyale.
Powdd musiat wykazaé poniesiong szkode oraz wine osoby trzeciej**. Uprawniony do znaku
towarowego mogl natomiast oprze¢ swoje zadania na innej skardze: action en contrefagon.

Jej skuteczno$¢ nie zalezata od wyzej wskazanych przestanek.

W prawie niemieckim znaki ustugowe nie byly objete regulacja pierwszej ustawy z 1874 r.
Szybko jednak zauwazono, zZe taki stan rzeczy stwarza trudno$ci w obrocie. Wigzatly si¢ one
z dzialalno$cig agentdéw 1 komisantow. Substratem znaku mogl by¢ jedynie towar,
a wigc przedmiot materialny. Agenci 1 komisanci $wiadczyli w obrocie ustugi zwigzane
z towarami. Byli posrednikami handlowymi. Przyjmowano jednak, ze moga oni uzyskac
rejestracje znaku®. Pojawila si¢ nawet propozycja, aby pojecie towaru rozszerzy¢ na kazda
dziatalno$¢ podejmowang w obrocie handlowym w sposéb ciagly, ktora nie jest sprzeczna

z prawem ani dobrymi obyczajami. Wzorowano sie w tym zakresie na UWG z 1909 r.>°.

52 E. Fleury, Les marques, s. 33.

33 M.-A. Pérot-Morel, Les marques, s. 282-283.
34 R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 41.

35 R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 22.
% E. Fleury, Les marques, s. 19.
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Poniewaz oznaczenia ustug nie podlegaty ochronie prawnoznakowej, kupcy $wiadczacy
ushugi zgtaszali znaki dla towaréw powigzanych z tymi ustugami, np. dla $rodkéw transportu®’.
Okreslano je jako towary pomocnicze. Stuzyly one do §wiadczen ustug. Praktyka rejestracyjna
nie byta jednak jednolita. Urzad Rzeszy odméwit m.in. rejestracji znaku agencji kredytowe;j

dla towarow takich jak ulotki®.

W zwiazku z tym mozliwg podstawe prawng ochrony oznaczen ustug stanowit art. 16 UWG
z 1909 r. Zgodnie z nim niedozwolonym zachowaniem bylto uzywanie cudzej nazwy, firmy
albo innego szczegolnego okreslenia zakltadu Ilub przedsiebiorstwa, jezeli moglo
ono wprowadzaé w blad. Zakres regulacji art. 16 UWG z 1909 r. byt ograniczony do oznaczen
identyfikujacych dziatalno$é*®. Nie wszystkie oznaczenia ushug pehitly taka funkcje.
Ponadto, warunkiem uzyskania ochrony na podstawie art. 16 UWG z 1909 r. bylo uzywanie
oznaczenia w obrocie. Oznaczalo to w praktyce brak ochrony oznaczen tych przedsigbiorcow

zagranicznych, ktorzy podejmowali dopiero przygotowania do wejécia na rynek niemiecki®’.

Pierwsze polskie regulacje w dziedzinie znakow towarowych - dekret z 1919 r.*!, ustawa z
1924 r.** oraz rozporzadzenie Prezydenta z 1928 r.** - nie obejmowaly swoim zakresem
oznaczen ustug. Problem oznaczen ustugowych byl dostrzegany, ale na innej ptaszczyznie
niz okreslenie substratu znaku. Byta nim kwalifikacja podmiotu uprawnionego do zgloszenia
znaku. Na gruncie wymienionych aktow prawnych obowigzywata zasada zwigzania znaku
z przedsigbiorstwem. Jednym z jej wyrazow bylo wymaganie prowadzenia przedsigbiorstwa
przez zglaszajacego. Urzad w toku postepowania rejestracyjnego weryfikowat, czy zgloszenia
dokonat kupiec oraz czy dotyczy ono towarow stanowigcych przedmiot jego dziatalnosci.
Kwestia substratu byta w zasadzie nastgpcza wzgledem ustalenia, czy kupiec miat w ogodle

uprawnienie do wystgpowania z wnioskiem o rejestracje znaku.

W komentarzu do rozporzadzenia z 1928 r. A. Ponikto oraz J. Gutowski zaproponowali
szerokie rozumienie przedsigbiorstwa, na rzecz ktérego mogt by¢ zarejestrowany znak.

Podmiotem prawa z rejestracji mogt by¢ nie tylko wlasciciel przedsigbiorstwa produkcyjnego.

7 Ibidem, s. 12.

%8 Ibidem, s. 11.

% E. Huttenlocher, Uber den Formalschutz von Dienstleistungsmarken, GRUR 3/1955, s. 127.

4 M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke. Erfordernis, Moglichkeit und Reichweite eines
Markenschutzes fiir den Handel, Ko6ln 2005, s. 39.

4 Dekret z 04.02.1919 r. 0 ochronie znakéw towarowych (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 13 poz. 139).

42 Ustawa z 05.02.1924 r. 0 ochronie wynalazkow, wzoréw i znakow towarowych (Dz.U. 1924 nr 31 poz. 306).

4 Rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22.03.1928 r. o ochronie wynalazkow, wzoréw i znakow
towarowych (Dz.U. 1928 nr 39 poz. 384).
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Znak mogl zarejestrowa takze kupiec prowadzacy przedsigbiorstwo eksploatacyjne,
przetworcze, przewozowe, wysytkowe, kredytowe i wydawnicze lub tez wypozyczajace pewne
przedmioty za optatg**. Przywotani autorzy postulowali jak najszersze ujecie przedsiebiorstwa
w rozumieniu rozp. z 1928 r.**. Towar to — wedhug nich - rzecz zamienna i ruchoma, ktéra moze

by¢ przedmiotem obrotu i z natury jest do tego obrotu przeznaczona.

Praktyka Urzedu Patentowego w zakresie rejestracji znakoéw ustugowych nie byta jednolita.
Mozna bowiem wskaza¢ przypadki rejestracji znakow na rzecz komisantow i ajentow.
Urzad zarejestrowal, mig¢dzy innymi, nastepujagce oznaczenia: TRILYSE dla barwnikow
na rzecz przedsiebiorcy komisowego?’; HUMBOLDT-KONSTRUKTIONEN na rzecz
przedsiebiorstwa agenturowego i komisowego®®; SO dla samochodéw na rzecz
przedsiebiorstwa wwozowego, wywozowego i komisowego®® oraz Monte Christo dla win
na rzecz przedsiebiorcy zajmujacego sie agenturowym i komisowym handlem win®°.

Ta okoliczno$¢ moze sktania¢ do postawienia tezy, ze pojecie towaru obejmowato dziatalnos¢

ajentow 1 komisantow.

Rejestrowano takze znaki dla towarow pomocniczych. W rejestrze mozna znalez¢ takie
oznaczenia jak: U.T im Ring oraz U.T. zarejestrowane przez niemiecki teatr dla broszur
oraz biletow>!, INFORMATOR dla kart pocztowych, papieru listowego i kopert na rzecz kupca
$wiadczacego ustugi reklamowe i informacyjne®’, PAR Polska Agencja Reklamy. Spotki
Akcyjne w Polsce dla ksigzek i wyrobow z papieru® oraz W.S.K. Poznan dla biletow
i rozktadow jazdy>*. Urzad zarejestrowal rowniez oznaczenia uzywane przez biuro projektujace

maszyny>>, restauracje>® oraz spoldzielnie pracy introligatorskiej®’.

44 4. Ponikio, J. Gutowski, Polskie prawo patentowe. Rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22
marca 1928 r. o ochronie wynalazkow, wzordéw i znakow towarowych. Komentarz z przedmowa i wstepem prof.
d-ra Fryderyka Zolla, Warszawa 1935, s. 180.

S Ibidem.

8 Ibidem.

47 nr rej. 2726, WUP, rok 11 z. 1, s. 66.

“® nrrej. 3129, WUP, rok 11, z. 2, s. 60.

“ nrrej. 3310, WUP, rok 11, z. 2, s. 88.

%0 nr rej. 10120, WUP, rok II, z.2, s. 1468.

51 nr rej. 4525-4528, WUP, rok 11, z. 4, s. 413.

%2 nr rej. 10821, WUP, rok 111, z. 1, s. 61.

53 nr rej. 11650, WUP, rok 111, z. 3, s. 290.

54 nrrej. 26137, WUP, rok IV, z. 1, s. 510.

%8 nrrej. 13967, WUP, rok XI1, z. 11, s. 28.

% nr rej. 29614, WUP, rok XVI, z. 3, s. 162.

7 nr rej. 36266, WUP 4/1954, s. 323.
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Warto przytoczyé sprawe znaku Ceremoniaf®

. Zglosit go kupiec prowadzacy zaktad
pogrzebowy dla katafalkow, lichtarzy drewnianych, wozéw oraz karawandéw. Byly to towary
pomocnicze. Shuzyly §wiadczeniu ushug pogrzebowych. Urzad odmoéwil rejestracji znaku.
Uznatl, ze te przedmioty nie sg towarami bedacymi w obiegu, dla ktorych jest przewidziana
rejestracja znakéw. W decyzji podkreslono, ze znak petni swoja funkcj¢ jedynie w odniesieniu
do towardéw, ktore sa zbywane. Znak nie moze stuzy¢ odroznieniu uslug, ktoérych celem
jest ,czasowe lub przedmiotowo ograniczone uprawnienie majatkowe, umozliwiajace
tylko korzystanie w pewien oznaczony sposob z towaru, pozostajagcego nadal w dyspozycji

przedsigbiorcy”’.

Wobec niejednolitej praktyki urzedu, kupcom ustlugowym pozostawata ochrona
zapewniana przez normy u.z.n.k. z 1926 r.%° Ustawa zostala oparta na konstrukcji prawa
podmiotowego na przedsigbiorstwie. W komentarzu do niej wskazano liczne przyktady
zamachu na to prawo. Warto je zacytowaé. I tak ,,przedsicbiorca jeden, jaki§ A., wprowadza
w btad konsumentoéw, jakoby towary i ustugi, jakie im ofiarowuje, pochodzily od innego
przedsiebiorcy B.”$! lub ,,wprowadzenie w blad odbiorcéw co do pochodzenia towardéw
lub ustug z pewnego zZrédta lub korzystanie z takiego btgdu jest przedmiotowem znamieniem
czynéw bezprawnych”®?. Nalezy przy tym podkresli¢, ze przedmiotem ochrony w u.z.n.k.
z 1926 r. bylo przedsigbiorstwo. Oznaczenia stanowity za$ jedynie element, sktadnik tego
przedsigbiorstwa. Zdaniem A. Krausa i F. Zolla to ,,nie firma i nie znak towarowy maja wartos¢,
ale przedsigbiorstwo, na ktére ta firma lub ten znak wskazuje”®. Uzupeiajaco nalezy
wspomnie¢ o mozliwos$ci skorzystania przez kupcow swiadczacych ushugi z ogdlnej formuty
czynu niedozwolonego z art. 3 u.z.n.kk. z 1926 r. Sluzyl on ochronie przed dzialaniami

sprzecznymi z przepisami albo uczciwoscia kupiecka.

%8 orz. Wydziatu Odwotawczego UPRP z 2.12.1937 r., nr odw. 2267/37.

% Ibidem.

0 ystawa z 02.08.1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 1930 r. Nr 56, poz. 467 ze
zm.) — dalej jako: ,,u.z.nk. z 1926 ..

81 A. Kraus, F. Zoll, Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z objasnieniami, Poznan 1929, s. 33.
52 Ibidem.

83 Ibidem, s. 34.
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§ 2. Okres do 1994 r.

I. Rewizja porozumienia madryckiego oraz konwencji paryskiej

Rozw¢j sektora ustug po Il wojnie Swiatowej wigzat si¢ z dostrzezeniem potrzeby ochrony
oznaczen ustug. Proponowano rézne modele ochrony tych znakéw. W stanowisku AIPPI®
z 1954 r. wskazano trzy koncepcje. Pierwsza z nich zrownywata ochron¢ znakow towarowych
i ustugowych. W $wietle drugiej propozycji status prawny znaku ustugowego zalezat
od zwigzku ustug z towarami. Znaki dla ustug zwigzanych z towarami (materialne) mialy by¢
rejestrowane tak jak znaki towarowe. Dotyczyto to znakow ajentow, komisantow, warsztatow
samochodowych lub pralni. Znaki dla ustug niezwigzanych z towarami (czystych) miaty za$
korzystaé z ochrony deliktowej®®. Druga propozycja opierata sie zatem na podziale znakow
ustugowych na dwie podkategorie. Trzecia koncepcja zaktadata ustanowienie samodzielnego
systemu ochrony oznaczen ustug. Zasadnicza réznica w porOwnaniu ze znakami towarowymi
polegata na tym, ze znaki ustugowe mialy by¢ chronione wytacznie na terytorium rzeczywistej
eksploatacji, a nie w calym kraju®. Przywolane koncepcje brano pod uwage w pracach
nad rewizja dwoch istotnych uméw miedzynarodowych: porozumienia madryckiego®’
oraz konwencji paryskiej. Zmiany wprowadzone do tych aktoéw w latach 50. XX wieku istotnie

wptynely na standard ochrony znakéw ustugowych.

Porozumienie madryckie z 1891 r. jest jedng z najstarszych uméw migdzynarodowych
w dziedzinie znakow®®. Ustanawia miedzynarodowy system ich rejestracji. Rewizja z 1957 r.
rozszerzyta mozliwo$¢ rejestracji w tym trybie znakow ustugowych. Warunkiem skorzystania
z trybu przewidzianego w porozumieniu madryckim jest istniejgca rejestracja znaku w panstwie
pochodzenia. Mozliwos$¢ rejestracji migdzynarodowej oznaczen ustug jest zatem uzalezniona
od przepisow krajowych panstw-sygnatariuszy porozumienia. Nie mozna jej dokonac,

jezeli wewnetrzne prawo nie przewiduje ochrony znakéw ustugowych w trybie rejestracji®”.

8 Rocznik AIPPI 57, 5/3, 1954, s. 86.

% G. Schricker, Bearbeitungsmarken und Dienstleistungszeichen einheitlicher oder zweispuriger Schutz?, GRUR
1967, 282-286.

58 M.-A. Pérot-Morel, Les marques, s. 285.

7 Porozumienie Madryckie o Migdzynarodowej Rejestracji Znakow zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia
1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca
1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 1. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 pazdziernika
1979 r. z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 ze zm.).

%8 M. Kepinski, B. Rokicki, Porozumieniec madryckiec o miedzynarodowej rejestracji znakéw (komentarz),
Warszawa 1995, s. 8.

8 M.-A. Pérot-Morel, Les marques de service. Deuxiéme partie, Revue trimestrielle de droit commercial et de
droit économique 1970, nr 3-4, s. 630.
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Akt lizbonski konwencji paryskiej z 1958 r. wprowadzit z perspektywy poruszanego
zagadnienia dwie istotne zmiany. Pierwsza polegata na uzupetieniu katalogu konwencyjnych
dobr wlasnosci przemystowej o znaki ustugowe (art. 1 ust. 2). Charakter prawny art. 1 ust. 2
budzi w pismiennictwie watpliwosci’®. Jego zmiana miata jednak donioste znaczenie.
Status znaku ustugowego jako oznaczenia odrozniajacego dla ustug zostat podniesiony do rangi
dobra konwencyjnego. Struktura art. 1 wust. 2 konwencji nakazuje takze przyjac,

ze jest to przedmiot ochrony niezalezny od nazwy handlowej oraz znaku towarowego.

W przepisach konwencji nie ma definicji znaku towarowego oraz ustugowego’'.
Na skutek zmiany art. 1 ust. 2 do znakow ustugowych stosuje si¢ zasade traktowania
narodowego (asymilacji)’?. Polega ona na zakazie dyskryminacji podmiotéw przynaleznych
obcych  panstw  zwigzkowych ~w  stosunku do  wilasnych  przynaleznych.
Otworzyta si¢ mozliwo$¢ rejestracji znakdéw ushlugowych w krajach, ktore przewiduja
te kategori¢ oznaczen, nawet przez podmioty przynalezne panstw niechronigcych w trybie

rejestracji znakow ustugowych.

Aktem lizbonskim wprowadzono takze art. 6 sexies. Zgodnie z jego trescia ,,panstwa
bedace cztonkami Zwigzku zobowigzuja si¢ chroni¢ znaki ustugowe. Nie sa one zobowigzane
przewidzie¢ rejestracji tych znakoéw”. Postanowienie to stanowi wyraz kompromisu
miedzy delegacjami poszczegdlnych panstw zwigzkowych™ i okresla tzw. minimum
konwencyjne’. Jest zblizone trescig do art. 5 quinquies dotyczacego wzoréw przemystowych
oraz art. 8 regulujacego ochrone nazw handlowych. Panstwa nie sg na jego mocy zobowigzane
do ustanowienia rejestracyjnego systemu znakow ustlugowych. Zachowuja petng autonomie
w ustaleniu rezimu ochrony oznaczen ustug w ramach funkcjonujacego porzadku prawnego .

Watpliwos¢  dotyczy  charakteru = prawnego  normy  z  art. 6  sexies.

% A. Szewc, M. Kepinski, w: A. Adamczak, A. Szewc (red.), Konwencja paryska o ochronie wtasnosci
przemystowej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 61.

71 Ibidem, s. 63.

72 S. Ricketson, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property. A commentary, Oxford 2015, s.
549.

3 W. Kowalski, w: A. Adamczak, A. Szewc (red.), Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemystowe;.
Komentarz, Warszawa 2008, s. 249; S. Ricketson, The Paris Convention, s. 549.

"4 W. Tabor, E. Traple, Konwencja paryska o ochronie wlasno$ci przemystowej w $wietle tekstu sztokholmskiego,
ZNUJ PWiOWI, 10/1977, s. 18; K. Felchner, Znak uslugowy. Ochrona wtasnosci przemystowej, z. 48, UPRP,
Warszawa 2013, s. 1.

S G.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property,

Geneva 1968, s. 123; R. Skubisz, M. Trzebiatowski, Znaki towarowe w prawie mi¢dzynarodowym i prawie Unii
Europejskiej, SPP 2010, nr 1, s. 123.
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Zdaniem G.H.C. Bodenhausena, ma ona charakter samowykonalny’®. Oznacza to, ze organ
krajowy ma obowigzek bezposredniego zastosowania normy konwencji, nawet pomimo braku
odpowiedniego przepisu krajowego. Przykladem takiej normy jest art. 6 bis,
w ktorym uregulowano znaki powszechnie znane (notoryjne). Nalezy zatem postawi¢ pytanie,
czy norma z przedmiotowego przepisu jest tak jak art. 6 bis autowykonalna. Wydaje sig,
ze art. 6 sexies nie ma charakteru samowykonalnego. Nie zawiera bowiem zadnej normy

merytorycznej. Nie reguluje przestanek ochrony, jej skutkow prawnych oraz roszczen.

W konwencji nie ma postanowien regulujgcych stosunek miedzy znakami towarowymi
a znakami uslugowymi. Rodzi to watpliwosci co do zakresu stosowania rozwigzan
konwencyjnych do oznaczen ustlug. Mowa przede wszystkim o zasadach: pierwszenstwa
konwencyjnego (art. 4)’7 oraz telle-quelle (art. 6 quinquies)’®, ochrony znakéw powszechnie
znanych (art. 6 bis), zakazu rejestracji i uzywania w znakach herbéw, flag i innych godet”™
(art. 6 ter). Nie jest jasne, czy do znakoéw uslugowych stosuje sie art. 6 quater dotyczacy ces;ji*’.
Wreszcie, watpliwosci wywotuje art. 6 septies, ktory przewiduje szczegdlny przypadek

nieuczciwego zgloszenia znaku przez agenta. Pytanie brzmi, czy do znakdéw ustugowych nalezy

Ww razie ustanowienia systemu ich rejestracji stosowac te przepisy?

W literaturze prawnicze] mozna wskaza¢ kilka pogladow. Zdaniem K. Felchnera,
do znakéw ustugowych nalezy stosowac te postanowienia konwencji, w ktorych uzyto zwrotu
znak, a nie znak towarowy®!. Dotyczy to zwlaszcza art. 6 septies. Przepis ten wprowadzono,
podobnie jak art. 6 sexies, podczas rewizji w Lizbonie. Argumentuje si¢, ze t¢ okolicznos¢
nalezy wzia¢ pod uwage w toku wyktadni art. 6 septies®’. Kazus nielojalnego agenta miatby
by¢ stosowany do znakdéw ustugowych, poniewaz w dokumentach Zrédlowych
nie ma informacji o zamiarze wylaczenia takiej mozliwosci. Ten poglad moze budzi¢
watpliwosci. Wydaje si¢ bowiem, ze postanowien dotyczacych znakow towarowych nie stosuje

si¢ do znakow ustugowych. Takie stanowisko mozna poprze¢ nastgpujagcymi argumentami.

78 G.H.C. Bodenhausen, Guide, s. 123.

7 G. Heil, Die Einfiihrung der Dienstleistungsmarke, GRUR 1979, s. 130.

78 K. Szczepanowska-Koztowska, w: A. Adamczak, A Szewc (red.) Konwencja paryska o ochronie wiasnosci
przemyslowej. Komentarz, Warszawa 2008, s 234.

7% G.H.C. Bodenhausen stoi na stanowisku, ze biorac pod uwage ogélny cel zakazu, przepis ten stosuje sie takze
do znakow ustlugowych, zob. G.H.C. Bodenhausen, Guide, s. 95-96; odmiennie S. Ricketson, The Paris, s. 550.
80 M. Kepirnski, w: Konwencija, s. 223.

81 K. Felchner, Znak ushugowy (art. 120 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo wlasnosci przemystowe;j), ZNUJ PPWI 2014,
nr2,s. 5-6.

82 Tak G.H.C. Bodenhausen, Guide, s. 125.
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Po pierwsze, art. 6 sexies naktada na panstwa zwigzkowe obowigzek zapewnienia
ochrony znakom ustugowym. Obowigzku tego nie nalezy interpretowaé jako nakazujacego
ustanowienie systemu rejestracji znakow ustugowych. Ta mysl jest wyrazona bezposrednio
w zd. 2 powotywanego przepisu. Nalezy zatem wywiesC, ze przepisy konwencyjne — choc¢by
zawieraly zwrot znak, a nie znak towarowy —nie byly opracowywane z myslg o nowej kategorii
normatywnej znakoéw. Po drugie, w art. 6 septies przewidziano szczeg6élng regulacje
na wypadek dokonania zagranicznego zgloszenia przez nielojalnego agenta lub przedstawiciela
znaku mocodawcy na wilasng rzecz. Z naturalnych wzgledow przepis ten ogranicza si¢
do stosunkéw miedzynarodowych. Jak wcze$niej wskazano, jeden z proponowanych modeli
ochrony znakéw ustugowych zakladat utworzenie niezaleznego systemu rejestracyjnego.
Skuteczno$¢ rejestracji miata by¢ ograniczona terytorialnie do obszaru eksploatacji znaku.
Czy wowczas art.6 septies nalezaloby stosowacé per analogiam do sytuacji, w ktérych agent
uzywa i zglasza znak do ochrony w tym samym kraju, ale w innym regionie? Taka interpretacja

wydaje si¢ nieprawidlowa.

W rezultacie nalezy uznaé, ze stosowanie norm konwencyjnych dotyczacych znakow
towarowych do oznaczen ushlugowych jest mozliwe jedynie w szczegdlnym przypadku.
Jest tak, gdy prawo wewnetrzne obejmuje znaki uslugowe regulacja prawa znakow
towarowych. Wowczas ustawa prawnoznakowa, ktéra zasadniczo powinna wdraza¢ standardy
konwencyjne, jest stosowana tak samo do znakoéw towarowych i ustugowych. Nie jest to jednak
konsekwencja interpretacji konwencji. Wynika to z zasady traktowania narodowego,

ktéra obejmuje zakresem rowniez znaki ustugowe®>,

I1. Wprowadzenie ochrony znakow uslugowych w panstwach europejskich

W panstwach europejskich stopniowo wprowadzano znaki ustugowe do prawa znakow
towarowych. Za takim modelem ochrony przemawialy takze projektowane wowczas przepisy
dotyczace jednolitego systemu ochrony znakéw w Europejskiej Wspélnocie Gospodarczej®*.
Jeszcze w latach 50. XX wieku regulacje w tym zakresie wprowadzono w prawie dunskim
i wloskim®. Wlaczenie znakow ustugowych do regulacji prawnoznakowej nastapilo takze

we Francji (1964 r.), RFN (1979 r.), Wielkiej Brytanii (1984 r.) oraz Polsce (1985 r.).

83 Tak na gruncie art. 6 quinquies K. Szczepanowska-Koztowska, w: Konwencja, s. 234.
84 R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 19.
8 zob. E. Bonasi-Benucci, Il Marchio di Servizio, Rivista di Diritto Industriale 1959 I, s. 278 i n.
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Ustanowienie systemu rejestracyjnego oznaczen ustug nastepowato wedlug jednej z dwoch
metod: zréwnania ochrony znakow ushlugowych i towarowych oraz jednolitego znaku

towarowego®®.

Pierwsza metoda polega na wyraznym wyodrgbnieniu w tek$cie ustawy kategorii
normatywnej oznaczen, jaka sg znaki ustugowe. Formalne zréznicowanie znakéw towarowych
1 ustugowych nie wigze si¢ co do zasady z merytorycznymi réznicami dotyczgcymi zasad
nabycia prawa oraz jego treSci. Metoda ta zostala wykorzystana poczatkowo

przez ustawodawce niemieckiego, francuskiego i brytyjskiego®’.

Drugi sposdb wprowadzenia oznaczen ustugowych do prawa znakéw towarowych
polega na normatywnym zdefiniowaniu znaku towarowego. Definicja ma charakter
opisowo-funkcjonalny i stuzy wyjasnieniu, czym jest znak jako przedmiot prawa ochronnego.
Ustawodawca zwykle wskazuje, ze przez znak nalezy rozumie¢ oznaczenia shuzace
do odrdzniania towaréw lub uslug. Znak towarowy jest zatem kategoriag zbiorcza.
W jego ramach wyr6oznia si¢ znaki towarowe sensu stricto oraz znaki uslugowe.
Ta metoda powoduje konieczno$¢ stosowania wszystkich przepisow prawa znakow
do oznaczen ustug. Wyjatkiem jest sytuacja, w ktorej tekst ustawy wyraznie ogranicza
skuteczno$¢ przepisu do znakow odrozniajacych towary. Ten model jest charakterystyczny
dla wspodtczesnego prawa niemieckiego oraz prawa wspdlnotowego. Warto podkreslic,
ze zarowno w pierwszej dyrektywie znakowej z 1988 r., jak 1 w rozporzadzeniu 40/94,
ktorym wprowadzono ponadnarodowy system wspolnotowych znakéw towarowych, pojeciem

znaku towarowego objeto znaki w odniesieniu do towarow 1 ustug.

W prawie polskim pod rzadami u.z.t. z 1963 r.*® nie wyrézniono znakéw ustugowych.
Ochrona oznaczen odr6zniajacych ustugi byta mozliwa jedynie na podstawie u.z.n.k. z 1926 r.,
ewentualnie w oparciu o normg¢ art. 415 k.c. Taki stan rzeczy budzit sprzeciw nauki. Warto
przytoczy¢ poglad T. Opalskiego, ktéry oddaje istot¢ problemu. Zdaniem autora, 6wczesne
regulacje krajowe ,nie stwarzaja szczegdlnych utatwien w ochronie prawnej znakow
uslugowych, tak jak to ma miejsce w przypadku przepisow o ochronie znakdéw towarowych,

nie stwarzaja domniemania prawnego korzystania z ochrony prawnej przez uprawnionych

8 U. Prominska, Znak ushugowy jako samodzielna kategoria normatywna?, w: K. Klafkowska-Wasniowska, M.
Mataczynski, R. Sikorski (red.), Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Ksiega pamigtkowa
Profesora Mariana Ke¢pinskiego, Warszawa 2012, s. 322; R. Skubisz, Prawo znakéw towarowych. Komentarz,
wyd. IT zmienione i rozszerzone, Warszawa 1997, s. 27.

87 Ch. Morcom, Service Marks. A Guide to the New Law, Oxford 1987, s. 5.

88 Ustawa z 28.03.1963 r. 0 znakach towarowych (Dz.U. 1963 nr 14 poz. 73).
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do znakéw ustugowych. Powoduje to, ze mimo podobnych przestanek ekonomicznych ochrony
znakéw ushugowych i znakéw towarowych uprawnieni do znakéw ustugowych maja gorsza
pozycje, doznaja stabszej ochrony prawnej, przy bardziej skomplikowanych warunkach

jej uzyskania™®.

Znaki ustugowe wprowadzono do systemu polskiego prawa znakéw towarowych
na mocy u.z.t. z 1985 r. W art. 1 wskazano, ze znaki towarowe moga by¢ rejestrowane
w odniesieniu do towardw 1 ustug. W art. 5 wyjasniono z kolei, ze ilekro¢ w ustawie jest mowa
o znakach towarowych rozumie si¢ przez to takze znaki ustugowe. Sposéb wiaczenia znakow
ustugowych do prawa znakéw towarowych budzi watpliwosci. Ustawodawca w art. 1
skonstruowat zbiorcze pojecie znaku, ktore obejmowato zar6wno oznaczenia towarowe
jak 1 ustugowe. Tym niemniej, w art. 5 zrdwnano znaki uslugowe ze znakami towarowymi.
Nalezy podkresli¢, ze znaki uslugowe w zgodzie z art. 1 nie stanowity wyrdznionej w ustawie
odrebnej kategorii normatywnej oznaczen. Byly to znaki towarowe, tyle tylko zZe rejestrowane
w odniesieniu do ustug. W konsekwencji zabieg z art. 5 byl w istocie zbgdny. Potaczenie dwoch
opisanych wyzej metod jest niepoprawne z punktu widzenia zasad techniki prawodawcze;j.
W doktrynie przyjmowano, ze przepisy u.z.t. z 1985 r. nalezy stosowa¢ do znakow ustugowych

jedynie odpowiednio, a nie wprost’!.

II1. Porozumienie TRIPS

Wraz z ustanowieniem Swiatowej Organizacji Handlu zawarto porozumienie TRIPS,
ktore ma donioste znaczenie dla calego prawa wtasnosci intelektualnej. Ten akt prawny jest
czasem nazywany konwencjqg paryskg bis lub  konwencjg  paryskq  plus®*.
Na mocy porozumienia zroéwnano na poziomie mi¢dzynarodowym status prawny znakow
towarowych oraz ustlugowych. Co istotne, odpadly zglaszane w doktrynie watpliwosci
zwigzane ze stosowaniem przepisOw konwencji paryskiej do znakow uslugowych.
Porozumienie  inkorporuje = bowiem = merytoryczne  postanowienia  konwencji.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 porozumienia, panstwa cztonkowskie WTO sa zobowigzane

8 T Opalski, Miedzynarodowy system ochrony znakéw towarowych i ustugowych, Warszawa 1977, s. 32;
zob. réwniez M. Kepinski, Znaki, s. 180 oraz W. Tabor, E. Traple, Konwencja, s. 20.

% Ustawa z 31.01.1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) — dalej jako: ,,u.z.t. z 1985 1.”.

91 R. Skubisz, Prawo z rejestracii, s. 39; U. Promirnska, Ustawa o znakach towarowych: komentarz, Wydawnictwa
Prawnicze PWN; Warszawa 1998, kom. do art. 5.

92 A. Kur, w: F.-K. Beier, G. Schricker (red.), From GATT to TRIPs — The Agreement on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights, Munich 1996, s. 96.
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do przestrzegania art. 1-12 1 art. 19 konwenc;ji paryskiej w odniesieniu do czesci II-1V TRIPS.
Czes¢ II porozumienia zawiera za$§ materialnoprawne przepisy dotyczace znakow.
Tym samym, normy zawarte w konwencji paryskiej sa wigzace takze dla tych panstw-stron
WTO, ktére nie przystgpity do Zwigzku Paryskiego. Standard ochrony wyznaczony
przez TRIPS jest w niektorych przypadkach wyzszy niz ten wynikajacy z konwencji paryskie;j.
W takich przypadkach stosuje sie zasady okreslone w porozumieniu®. Co istotne, w TRIPS
przewidziano tryb rozstrzygania sporéw miedzypanstwowych wynikajacych ze stosowania

%4 Warto podkresli¢, ze konwencja paryska nie przewiduje

1 interpretacji porozumienia
efektywnego systemu rozwigzywania konfliktow powstalych na tle jej stosowania.
W nauce wskazuje si¢, ze postanowienia porozumienia dotyczace znakéw towarowych

s3 wzorowane na obowigzujacej wowczas pierwszej dyrektywie znakowej®.

W Swietle art. 15 ust. 1 TRIPS znakiem towarowym moze by¢ jakikolwiek znak
lub potaczenie znakdéw umozliwiajace odroznienie towardw lub ustug pochodzacych z jednego
przedsigbiorstwa od towarow lub ustug pochodzacych z innych przedsigbiorstw.
Przywotana definicja kieruje uwage w strone zdolnosci odrdzniajacej jako przestanki ochrony
znaku. Pojecie to obejmuje znaki stuzace do odrdzniania zaréwno towaréw jak i ustug.
TRIPS przyjmuje zatem model ochrony znaku ustugowego polegajacy na objeciu go pojeciem
znaku towarowego’®. Panstwa - sygnatariusze TRIPS s3 pozbawione autonomii decyzyjne;

w zakresie ochrony oznaczef ustug®’, ktora przystuguje im na mocy art. 6 sexies konwencji
paryskiej.

Donioste znaczenie z perspektywy znakow ustugowych majg postanowienia
art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 2-3 1 art. 62 ust. 3 Porozumienia. W pierwszym z wymienionych
przepisdw przewidziano zasade niezalezno$ci rejestracji znaku od wlasciwosci towarow
lub ustug. To zasada znana juz z konwencji paryskiej, przy czym w Swietle konwencji
jej skutecznos$¢ jest ograniczona do znakow przeznaczonych dla towardéw. Zgodnie z nig, rodzaj
towarow lub ustug, dla ktorych znak ma by¢ uzywany w zadnym przypadku nie moze stanowi¢
przeszkody dla rejestracji znaku. Nie jest zatem mozliwe wyltaczenie znaku od rejestracji

jedynie z tego powodu, ze §wiadczenie ustug, dla ktorych znak jest przeznaczony, jest zakazane

93 A. Taubman, H. Wager, J. Watal, A Handbook on the WTO TRIPS Agreement, Cambridge 2012, s. 54.

% J. Marcinkowska, S. Stanistawska-Kloc, w: J. Barta, R. Markiewicz (red.), Wilasnos¢ intelektualna w Swiatowej
Organizacji Handlu [WTO], Krakéw 1998, s. 203.

% R. Skubisz, M. Trzebiatowski, Znaki towarowe w prawie, s. 131.

% E. Wojcieszko-Gluszko, w: J. Barta, R. Markiewicz (red.), Wiasnos¢ intelektualna w Swiatowej Organizacji
Handlu [WTO], Krakow 1998, s. 16.
97 4. Kur, w: From GATT, s. 96
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lub prawnie ograniczone®. Przepis ten moze utrudniaé ustalenie pojecia ustugi.
Sa bowiem takie czynno$ci §wiadczone w obrocie, ktére w ogdle nie powinny by¢
rozpatrywane jako potencjalny substrat znaku z uwagi na ich charakter. To zagadnienie jest

omowione w drugim rozdziale.

Przepis art. 16 porozumienia okresla tres¢ praw wynikajacych z rejestracji znaku.
Rozszerza on skuteczno$¢ przepisu konwencji paryskiej o ochronie znakow powszechnie
znanych (art. 6 bis) na znaki ustugowe. Jak wiadomo, warunkiem ochrony znakéw notoryjnych
nie jest ich rejestracja, a powszechna znajomo$¢ w danym panstwie”. Nie musi ona przy tym
stanowi¢ rezultatu uzywania znaku na danym terytorium. Znaki uslugowe moga na mocy
porozumienia korzysta¢ z rozszerzonej ochrony znakéw powszechnie znanych, ktore
sa zarejestrowane. Na mocy art. 62 ust. 3 do znakow ushlugowych stosuje si¢ zasade

pierwszenstwa z art. 4 konwencji paryskie;j.

Zawarcie Porozumienia TRIPS 1 dostosowanie przepisow krajowych do standardow
okreslonych w Porozumieniu zakonczyly trwajacy ponad 100 lat proces rozwoju znaku

ustugowego jako kategorii normatywnej znakow.

§ 3. Okres po 1994 r.

Istotnym punktem w rozwoju regulacji znakow ustugowych z perspektywy prawa
mig¢dzynarodowego byto zawarcie traktatu singapurskiego z 2006 r. Zgodnie z jego art. 16,
panstwa-strony s3 zobowigzane do ustanowienia rejestracyjnego systemu znakoéw ustugowych.
Maja do nich zastosowanie postanowienia konwencji paryskiej dotyczace znakow.
Tres¢ przywotanego przepisu moze sugerowac chegé przezwyciezenia watpliwosci, czy przepisy
konwencji o znakach stosuje si¢ do znakéw ustugowych. Wazny jest rowniez art. 6 traktatu,
ktory przewiduje mozliwo$¢ rejestracji znakow towarowo-ustugowych (mieszanych).
Sa to znaki przeznaczone do odrdzniania zarowno towarow jak 1 ustug. W traktacie
potwierdzono takze expressis verbis zasade, zgodnie z ktdéra o podobienstwie badz braku
podobienstwa miedzy towarami oraz uslugami nie moze decydowac¢ fakt przyporzadkowania

w tej samej lub w innej klasie klasyfikacji nicejskiej. Ta reguta byla znana i1 respektowana

%8 T Opalski, Miedzynarodowy, s. 162; W. Kowalski, Konwencja, s. 254.

% U. Prominska, w: A. Adamczak, A Szewc (red.), Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemystowe;.
Komentarz, Warszawa 2008, s. 207; N. Pires de Carvahlo, The TRIPS Regime of Trademarks and Designs,
London 2018, s. 270 i n.
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juz wczesniej. Niemniej, postanowienie traktatowe potwierdza jej status jako pewnej trwatej
zasady kierowanej przede wszystkim do organow rejestrujacych znaki 1 sadow

rozstrzygajacych spory o naruszenie.

W panstwach Unii Europejskiej prawo znakéw jest poddane procesowi intensywnej
harmonizacji. Postanowienia obecnie obowiazujacej dyrektywy 2015/2436 w zdecydowane;j
wiekszosci przypadkoéw maja charakter standardow obowigzkowych, ktore muszg zostac
wprowadzone przez panstwa czlonkowskie. Nalezy przy tym pamigtaé, ze dyrektywa

jest instrumentem dwupoziomowego stanowienia prawa'‘.

Pierwszy etap nast¢puje
na poziomie instytucji unijnych. Polega on na przyjeciu dyrektywy w drodze okreslonej
procedury ustawodawczej. W drugim etapie panstwa czlonkowskie majg obowigzek
terminowej 1 kompletnej implementacji postanowien dyrektywy. Bardzo szeroki zakres
dyrektywy 2015/2436 powoduje, ze harmonizacja prawa w dziedzinie znakow jest zasadniczo

zupetna'®l,

Oddziatuje to w istotny sposéb na prawa krajowe panstw cztonkowskich.
Jest tak, poniewaz jezeli rozwigzanie krajowe nie odpowiada standardom unijnym, nalezy
przyjac taka wykladnie, ktora jest przyjazna prawu Unii. Wypada w zwigzku z tym podkresli¢
znaczenie orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej 1 funkcjonujaca
w doktrynie koncepcje = wzglednej mocy wigzacej orzeczen prejudycjalnych!®?,
Zgodnie z nig orzeczenie prejudycjalne nie wigze tylko sadu, ktory skierowal pytanie
do trybunatu. Takze inne sady panstw cztonkowskich Unii majg obowigzek stosowania prawa
w znaczeniu nadanym mu w wyroku prejudycjalnym. Jezeli jednak maja watpliwosci
co do prawidlowosci wykladni, to moga wystapi¢ z pytaniem zmierzajagcym do jej zmiany.
Powyzsza okoliczno$¢ wplywa na konieczno$¢ uwzglednienia europejskiego kontekstu prawa

krajowego. Zaréwno w dyrektywie 2015/2436, jak w rozporzadzeniu 2017/1001, znakiem

towarowym jest znak zarejestrowany dla towardéw lub ustug.

W prawie francuskim regulacja oznaczen odrozniajacych stanowi istotng czgs$¢ kodeksu
wlasnosci intelektualnej. Poswigcona im ksigga VII jest zatytulowana ,,znaki towarowe,
ustugowe oraz inne oznaczenia odrozniajace” (marques de produits ou de services et autres

signes distinctifs). Jak mozna wywie$¢ z tytutu, obrana przez francuskiego ustawodawce

% B Kurcz, w: W. Wrébel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III (art. 223-
358), Warszawa 2012, s. 654-656.

191 Pojecie harmonizacji zupelnej wyjasnia M. Baran — zob., M. Baran w: S. Biernat (red.), System Prawa Unii
Europejskiej. Tom 1. Podstawy i zrodta prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2020, s. 1004-1005.

92 P Marcisz, w: S. Biernat (red.), System Prawa Unii Europejskiej. Tom 1. Podstawy i zrodta prawa Unii
Europejskiej, Warszawa 2020, s. 1145.
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technika  polega na  zrownaniu  znakow  towarowych  oraz  uslugowych.
Dos¢ powszechny jest poglad, ze roznice migdzy tymi kategoriami oznaczen maja charakter

103

ekonomiczny, a nie prawny °. Wskazuje si¢ jednak na pewne trudnosci zwigzane ze znakami

ustugowymi. Dotycza one ich zdolnos$ci odrézniajacej oraz zasady specjalizacji i jej zakresu'%*,

W niemieckiej ustawie z 1994 r. przewidziano jednolity model regulacji znaku
towarowego. Zgodnie z dominujagcym stanowiskiem niematerialny charakter ustugi powoduje,
ze konieczne jest odpowiednie stosowanie do znakow ustlugowych przepisow MarkenG o
znakach. Ma to znaczenie zwlaszcza dla rozwazan dotyczacych tresci prawa na znak
ustugowy'®®. Warto przytoczy¢ takze przeciwny poglad. Opiera si¢ on na przekonaniu,
7ze podzial znakéw na towarowe i ustugowe jest uwarunkowany historycznie!%.
Obecnie za§ nie ma normatywnych podstaw do wyodrebnienia znakéw ustugowych.
Jedyna réznica - miedzy znakami towarowymi dla towardw a znakami towarowymi dla ustug
- wynika z tresci art. 24 MarkenG 1 dotyczy wyczerpania. Zgodnie z tym pogladem,
wyczerpanie nie zachodzi w odniesieniu do prawa z rejestracji znaku dla ushug.
Jest tak, bowiem w art. 24 MarkenG wyraZnie ograniczono zakres regulacji do znakdéw

zarejestrowanych dla towarow.

Polskie prawo znakow towarowych stanowi czes¢é p-w.p.
Zgodnie z art. 120 ust. 1 p.w.p., znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie
umozliwiajace odrdznienie towaréw jednego przedsigbiorstwa od towar6w innego
przedsigbiorstwa oraz mozliwe do przedstawienia w rejestrze znakéw towarowych w sposéb
pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego 1 doktadnego przedmiotu udzielonej ochrony.
W art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p. sprecyzowano za$, ze ilekro¢ w ustawie jest mowa o znakach
towarowych, rozumie si¢ przez nie takze znaki ustugowe. Polski ustawodawca wyrdznia zatem
znaki ustlugowe jako odrebng od znakdéw towarowych kategori¢ normatywna, a jednoczes$nie
zrownuje ochrone obydwu. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na dalszg cze$¢ art. 120 ust. 3 p.w.p.
W przepisie tym zdefiniowano bowiem takze pojgcie towarow. Rozumie si¢ przez nie
w szczegOlnosci wyroby przemystowe, rzemie$lnicze, ptody rolne oraz produkty naturalne,

zwlaszcza wody, mineraty, surowce, a takze - z zastrzezeniem art. 174 ust. 3 - ushugi.

193 J Azéma, J.-Ch. Galloux, Droit, s. 746.

94 Ibidem, s. T47.

95 K -H. Fezer, Markenrecht. Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsiibereinkunft und zum
Madrider Markenabkommen, BeckOK 2-24, kom. do § 3, Nb. 26-28.

1% 4. Nordemann-Schiffel, w: R. Ingerl, Ch. Rohnke, A. Nordemann-Schiffel (red.), Markengesetz: Gesetz iiber
den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BeckOK 2022, kom. do § 3, Nb. 15.
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Ustawodawca przewiduje =zatem kategori¢ normatywng, jaka s3a znaki ustugowe,
przy czym analiza przepisow prowadzi do wniosku, ze jest to kategoria pusta.
Skoro bowiem przez pojecie towaru nalezy rozumie¢ réwniez ushugi, to kazdy znak —
zarOwno ten przeznaczony do odrozniania towarow, jak i ten stuzacy odréznieniu ustug — jest
znakiem towarowym. Sposob wprowadzenia do ustawy znakéw ustugowych jest zatem
obarczony bledem idem per idem. W rzeczywisto$ci w ustawie jednocze$nie zastosowano
dwie odrgbne techniki regulacji tych znakéw: model jednolitego znaku towarowego (wyrazony
w definicji towaru z art. 120 ust. 3 pkt 2 p.w.p.) i model zréwnania ochrony znakow
towarowych i ustugowych (art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p.). Mozna wywodzi¢, ze formalna
kwalifikacja ushug jako towardow stuzy uniknigciu konieczno$ci powtarzania zwrotu fowar
lub ustuga w konkretnych przepisach. Nawet jednak w tym ujeciu ustawodawca
wykazuje si¢ niekonsekwencja. W art. 154 pkt 1 p.w.p. zawarto typowe postaci (formy)
uzywania znaku towarowego. Jedna z nich jest oferowanie oraz $wiadczenie ushlug
pod znakiem. Skoro jednak ustugi stanowig w rozumieniu p.w.p. towar, to wskazanie
wprost na oferowanie i $wiadczenie ustug jako posta¢ uzywania znaku jest kolejnym przejawem

odejscia od ustanowionych w art. 120 ust. 3 p.w.p. definicji legalnych.

Nie jest to jedynie uwaga o charakterze terminologicznym. Jej wplyw mozna
zobrazowa¢ dwoma przykladami. Pierwszy dotyczy tzw. funkcjonalnej przeszkody
rejestracyjnej okreslonej w art. 129! ust. 1 pkt 5 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem
nie udziela si¢ prawa ochronnego na oznaczenie, ktore sktada si¢ wylacznie z ksztattu lub inne;j
wlasciwosci towaru, wynikajacej z charakteru samego towaru, niezbednej do uzyskania efektu
technicznego lub zwigkszajacej znacznie wartos¢ towaru. Czy ta przeszkoda znajduje
zastosowanie do znakow ustugowych? Przepis wyraznie mowi o towarze
1 jego wlasciwosciach, a nie o ustudze. Niemniej, nalezatoby raczej uzna¢, ze wyktadnia p.w.p.
pozwala obja¢ jego zakresem takze znaki stuzace odrdznieniu ushlug. Usluga jest bowiem
w $wietle ustawy rodzajem towaru. Skutkiem takiej interpretacji bytaby mozliwos$¢ oceny
zdolnosci rejestracyjnej znakow ustugowych przez pryzmat przeszkody funkcjonalne;.
Sa takie rodzaje znakéw rejestrowanych dla ustug, ktore potencjalnie mogtyby by¢ poddane tej
przeszkodzie. Mowa przede wszystkim o przedstawieniu zagospodarowania powierzchni
sprzedazowej (tzw. trade dress). Obecnie zdolno$¢ rejestracyjna takich znakéw jest oceniana
glownie z perspektywy posiadania charakteru odrdzniajacego  (dystynktywnosci).
Dystynktywno$¢ - jako cecha oznaczenia - moze jednak mie¢ charakter nabyty,

gdy jest rezultatem uzywania znaku w obrocie. Przeszkoda funkcjonalna jest natomiast
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nieusuwalna. Implikacje tego stanowiska bylyby wiec donioste. Nalezy jednak uscislic,
ze powyzszy przyklad ma znaczenie teoretyczne i hipotetyczne, jako ze Trybunat

Sprawiedliwosci zajat stanowisko w tej kwestii'?”.

Drugi przyktad sprowadza si¢ do ustalenia, czy prawo ochronne na znak ustugowy ulega
wyczerpaniu. W art. 155 p.w.p. jest mowa o wprowadzeniu towaru do obrotu jako o przestance
pozytywnej wyczerpania. W doktrynie niemieckiej wskazuje si¢, ze problemem w stosowaniu
— choc¢by potencjalnym — zasady wyczerpania do prawa na znak ustlugowy jest brzmienie
art. 24 MarkenG. Przepis ten odnosi si¢ wytacznie do towardw, a nie do towardw i ustug.
Stanowi to argument na rzecz tezy, ze znaki dla ustug nie s3 objete jego regulacja'®®.
Na gruncie prawa polskiego pojecia fowaru, a przez to rowniez ustugi, sa niejednoznaczne.
Argument podnoszony w niemieckiej nauce nie moglby zatem zosta¢ przeniesiony na grunt
polskiej ustawy. Rozbiezno$¢ migdzy art. 120 ust. 3 pkt 1 i 2 ma charakter sprzecznosci

prakseologiczne;.

W tym zakresie wypada wspomnie¢ o nieuchwalonym projekcie p.w.p. z 2022 r.,
w ktorym zastosowano model jednolitego znaku towarowego na wzor dyrektywy
i rozporzadzenia. W $§wietle projektu znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie
umozliwiajace odrdznienie towarow lub ustug jednego przedsigbiorcy od towaréw lub ustug
innego przedsigbiorcy. Definicja znaku zaproponowana w projekcie eliminuje niedoskonatos$ci
obecnego art. 120 p.w.p. Wypada wyrazi¢ nadziej¢, ze w przyszto$ci dojdzie do zmiany
normatywnej definicji znaku towarowego. Obecny stan moze utrudnia¢ prawidtowa

interpretacj¢ norm prawnych zawartych w ustawie.

Doktryna niemal jednoglo$nie opowiada si¢ za konieczno$ciag odpowiedniego

stosowania przepisow p.w.p. o znakach towarowych do znakéw ustugowych!?’. Taka potrzeba

197 wyr. TSUE z 10.07.2014 1., C-421/13, Apple, ECLI:EU:C:2014:2070; zob. takze 4. Kur, w: European Trade
Mark, s. 162; U. Hildebrandt, A. Wulff; w: U. Hildebrandt, O. Sosnitza (red.), EU Trade Mark Regulation
(EUTMR). Brussels Commentary 2023, s. 99-100; D. T. Keeling, European and UK Trade Mark Law. General
Principles and Absolute Grounds of Refusal, 2024, s. 781.

198 Analogicznie na gruncie rozp. 2017/1001 zob. 4. Lubberger, w: U. Hildebrandt, O. Sosnitza (red.), EU Trade
Mark Regulation (EUTMR). Brussels Commentary 2023, s. 324.

99 U. Prominska, Znak ushugowy, s. 322; taz, w: E. Nowinska, U. Prominska, K. Szczepanowska-Kozlowska,
Wiasno$¢ przemystowa i jej ochrona, Warszawa 2014, s. 469; K. Felchner, Znak ustugowy, s. 23; M. Andrzejewski,
w: P. Kostanski (red.), Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 797; E. Wojcieszko-
Gluszko, w: R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo wlasnos$ci przemystowej, Warszawa
2017, s. 494; taz, Kategorie normatywne znakéw towarowych, UPRP, Warszawa 2013, s. 12-13; M. Trzebiatowski,
w: J. Sienczylo-Chlabicz (red.), Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2020, s. 674; £.
Zelechowski, w: £. Zelechowski (red.) Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIII B. Prawo wlasnosci
przemystowej. Komentarz, Legalis 2022, kom. do art. 120, Nb 64.
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jest uzasadniona réznicami mig¢dzy towarami a ustugami. To stanowisko dominuje takze
w orzecznictwie oraz praktyce UPRP!'’. Naczelny Sad Administracyjny odnidst si¢ do
wspomnianej kwestii w jednym z wyrokow. Wskazat, ze ,,zrownanie obu kategorii znakow w
prawie polskim [znakow towarowych i ustugowych — przyp. aut.] nie oznacza, ze pomig¢dzy
nimi nie wystepuja roznice istotne z perspektywy np. instytucji wygaszenia znaku towarowego
przeznaczonego do oznaczania ustug”!!!. Poglad przeciwny, zgodnie z ktérym przepisy p.w.p.
o znakach towarowych stosuje si¢ wprost (bezposrednio) do oznaczen odrdzniajacych ustugi,
wyrazaja M. Witkowska i A. Michalak'!? oraz J. Kepinski!'®. Powotani autorzy wywodza
taki wniosek z tresci art. 120 ust. 3 pkt 2 p.w.p. Decyzja ustawodawcy, aby obja¢ pojeciem
towaru takze ustugi, przesadza zatem o konieczno$ci bezposredniego aplikowania postanowien

ustawy do znakow ustugowych.

Odpowiedz na pytanie, czy przepisy p.w.p. mozna stosowaé bezposrednio do znakow
ustlugowych, wymaga w pierwszej kolejnosci ustalenia pojecia usfugi na potrzeby regulacji
prawnoznakowej. Nie ulega watpliwosci, ze definicja z art. 120 ust. 3 pkt 2 p.w.p. nie rozstrzyga
tej kwestii. Na tym etapie warto zasygnalizowac réznic¢ miedzy bezposrednim i odpowiednim
stosowaniem przepisow. W teorii prawa przyjmuje si¢, ze odpowiednie stosowanie -
jako sposob formutowania przepiséw - stanowi pewna dyrektywe kodyfikacyjna stuzaca
skroceniu tekstu aktu prawnego i uniknieciu zbednych powtérzen!'*. Ustawodawca moze
nakaza¢ odpowiednie stosowanie przepisoOw regulujacych jeden stosunek prawny do innego
stosunku prawnego, jezeli wykazujg one jakis stopien podobienstwa''®>. W takich przypadkach
przepisy odnoszg si¢ do co najmniej dwoch sytuacji (majg dwa zakresy odniesienia). Pierwsza
obejmuje stosunki bezposrednio nimi regulowane. Druga dotyczy przypadkow, w ktorych
przepisy musza by¢ stosowane odpowiednio. Co istotne, odpowiednie stosowanie przepisow

moze przyjac jedng z trzech postaci.

10 dec. UPRP z 04.06.2013 1., Z — 394182.

" wyr. NSA z 25.02.2015 r., Il GSK 117/14, Legalis nr 1217998; zob. takze wyr. WSA w Warszawie z
25.09.2020 r., VI SA/Wa 1224/18, Legalis nr 1975474.

"2 M. Witkowska, A. Michalak, w: A. Michalak (red.), Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa
2016, s. 362.

"3 J. Kepinski, w: E. Nowinska, K. Szczepanowska-Koztowska (red.), System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo
wlasno$ci przemystowej, Warszawa 2015, s. 127.

"4 J. Nowacki, Analogia legis. Zagadnienia teoretyczno-prawne, £.0dz 1964, s. 145-146; tenze, ,,Odpowiednie”
stosowanie przepisow prawa, PiP 3/1964, s. 367-368; A. Blachnio-Parzych, Przepisy odsytajace systemowo
(Wybrane zagadnienia), PiP 1/2003, s. 44; W. Patryas, Przepisy o odpowiednim stosowaniu przepisOw, Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 84(3), 2022, s. 8.

"8 J. Stelmach, B. Brozek, Metody prawnicze. Logika. Analiza. Argumentacja. Hermeneutyka, Krakow 2006, s.
212; J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawnikow, Zakamycze 2003, s. 72; Z. Radwanski, M. Zielinski, w:
M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 1. Czg$¢ ogdlna, Warszawa 2012, s. 490-497.
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Pierwsza dotyczy przypadkéw, w ktorych przepisy mozna stosowaé¢ bez zmian
lub z niewielkimi, technicznymi modyfikacjami. Druga obejmuje przypadki, ktore wymagaja
uprzedniego dostosowania treSci przepisow. Trzecia grupa dotyczy tych sytuacji,
w ktorych przepisy nie znajdujg zastosowania w ogole. Innymi stowy, odpowiednie stosowanie
przepisOw pozwala na ich modyfikacje, aby dostosowaé¢ je do natury zblizonego,

ale nie identycznego stosunku prawnego''°.

W zwiazku z tym, ze ustawodawca nie reguluje w p.w.p. bezposrednio znakéw ustugowych,
na tym etapie trudno o jednoznaczng odpowiedz, w jaki sposob nalezy stosowaé do nich
przepisy dotyczace znakoéw towarowych. Najpierw powinno si¢ ustali¢, czym jest ustuga

w prawie znakoéw towarowych.

"8 J. Nowacki, Analogia, s. 156.
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Rozdzial I1. Pojecie ushugi

§ 1. Pojecie ushugi i uslug w jezyku potocznym

W jezyku potocznym pojecia ustuga oraz ustugi s desygnatami odmiennych zjawisk.
Oznacza to, ze ustugi nie sa po prostu liczbg mnoga stowa ustuga, cho¢ prawdopodobnie

tak bylo w przesztosci'!’.

Ustuga — wedhug definicji funkcjonujacej w powszechnym uzyciu - to ,,wyswiadczona
komu$ uprzejmos$¢, okazana pomoc, grzecznos¢; praca, czynno$¢ wykonana za kogo$
lub dla kogos$”!'®. Rzadziej wskazuje sie, ze ustuga jest ,,zrobienie dla kogo$ tego, czego
on potrzebuje, o co prosi; zrobienie czego$ odptatnie na czyje$ zlecenie; bycie na czyje$
zawolanie; bycie gotowym do shuzenia komu$”!"”. Definicje stownikowe odwotujg si¢ gtéwnie
do rezultatu dziatania, ktorym jest juz wyswiadczona lub okazana pomoc. Niekiedy autorzy

2120

ktada nacisk na sama czynnos¢'<°. Ustuga moze by¢ zjawiskiem ze sfery zycia prywatnego,

takim jak pomoc kolezenska.

Ustugi w definicjach stownikowych ujmuje si¢ jako ,, dzialalno§¢ majaca na celu
zaspokojenie wielorakich ludzkich potrzeb, prowadzona przez ludzi majacych odpowiednie

99121

kwalifikacje i dysponujacych potrzebnym sprzgtem, lokalem itp.”'<", , dziatalno$¢ polegajaca

na wykonywaniu zadan zleconych przez klienta; dziat gospodarki niezwigzany z produkcjg”!*?
badz jako ,,dzialalno$¢ gospodarcza majgca na celu zaspokajanie bezposrednich potrzeb
ludno$ci”'?®. Przytoczone definicje akcentuja ujecie ustug jako zorganizowanego zbioru
czynnos$ci o profesjonalnym charakterze. Podmiotem $wiadczacym ustugi jest profesjonalista,
ktory dysponuje odpowiednim zapleczem. Sktadaja si¢ na nie czynniki niematerialne 1 $cisle
zwigzane z osobg ustugodawcy - takie jak: wiedza, kwalifikacje, ale takze elementy materialne
— sprzet 1 lokal. Niektore z definicji uwzgledniaja interakcj¢ migdzy ushugodawca
a ustugobiorcg — klientem, ktéry uruchamia swoim zleceniem proces wykonywania zadan

(ustug).

"7 M. Lotko, Wieloaspektowo$¢ definiowania ustug, ZNPS. Seria: Organizacja i Zarzadzanie, z. 105/2017, s. 259.
"8 B Dunaj (red.), Stownik wspotczesnego jezyka polskiego, Warszawa 1996, s. 1189.

"9 M. Lotko, Wieloaspektowo$é definiowania ustug, ZNPS. Seria: Organizacja i Zarzadzanie, z. 105/2017, s. 259.
20 1hidem, sposroéd dwunastu definicji stownikowych poddanych analizie ustuga jest rozumiana jako czynno$é
jedynie w czterech.

21 B Dunaj (red.), Stownik, s. 1189.

22 M. Lotko, Wieloaspektowos¢, s. 259.

23 E. Sobol, Stownik jezyka polskiego PWN, Warszawa 2007.
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W jezyku prawniczym ustuga jest postrzegana raczej jako dziatalno$¢. W tym tez znaczeniu

wystepuje zarowno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej.

§ 2. Pojecie ustug w naukach ekonomicznych

Pojecia ushugi i wustlug nie doczekaly si¢ jednolitej definicji w naukach
ekonomicznych!?*. Stan ten jest wypadkowa kilku czynnikow. Wsréd nich nalezy wymienié
znaczne zroznicowanie sektora ustug, stosowanie odmiennych podejs¢ badawczych

oraz relatywnie krotki okres zainteresowania ta problematyka!%

. Sformutowanie jednej,
wyczerpujacej definicji zarowno dla ustugi, jak i dla ushug, jest utrudnione takze z powodu
pojawienia si¢ nowych obszaréw zycia spolecznego, w ktérych uslugi sa $§wiadczone,
oraz innowacyjnych form ich §$wiadczenia. Zdaniem F. Gallouja ,,ustugi stanowig ciemng stron¢
ekonomii i teorii ekonomii. Jak §redniowieczny las, to niebezpieczne miejsce. To niepokojacy
swiat mitow 1 legend; $wiat rezydualny, ,trzeci $wiat”, §wiat niematerialny i niemozliwy
do wyrazenia. Jego mieszkancy sa nieproduktywni i wyobcowani: to $wiat kaplanow

i ,stluzacych”; to niezmienny wszech§wiat, oporny na innowacje”!?®

. Nie oznacza to,
ze zarbwno w przesztosci, jak i w czasach wspotczesnych, nie byly i nie s3 podejmowane proby

zdefiniowania ustugi i ushug.

Wypada zacza¢ od teorii trzech sektorow, ktéra zostata opracowana w XX wieku.
W jej s$wietle struktura gospodarcza kazdego spoteczenstwa sprowadza si¢ do trzech dziedzin:
sektora pierwotnego (rolnictwo 1 le$nictwo, prymitywna produkcja), sektora produkcji
oraz sektora ustug. Ten ostatni jest sektorem rezydualnym. Takie ujgcie sprzyjato pomijaniu
ustug w ramach analizy ekonomicznej. Do dzi§ rezydualne (negatywne) definicje ustug

s3 typowym sposobem ujecia ustugi'?’. Poza nimi w naukach ekonomicznych wyréznia sig

24 M. Daszkowska, Ustugi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 9.;
K. Rogozinski, Ushugi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznan 2000, s. 29; S.
Flejterski, R. Kloska, M. Majchrzak, w: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), Wspoiczesna
ekonomika ustug, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 32; 4. Mangani, An economic analysis
of rise of service marks, JIPR 11(4)/2006, s. 250; J. R. Bryson, P. W. Daniels, w: J. R. Bryson, P. W. Daniels (red.)
The Handbook of Service Industries, Cheltenham 2007, s. 4; D. Ilnicki, Przestrzenne zréznicowanie poziomu
rozwoju ustug w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badan, Rozprawy Naukowe IGRR, Wroctaw
2009, s. 25; E. Szymanska, Serwicyzacja gospodarki jako zrodlo jej transformacji, Optimum. Studia Ekonomiczne,
nr 1(73)/2015, s. 98 i n.; H. Meffert, M. Bruhn, K. Hadwich (red.), Dienstleistungsmarketing. Grundlagen -
Konzepte - Methoden, 8. Auflage, Wiesbaden 2015, s. 2-3 1 15; M. Lotko, Wieloaspektowos¢, s. 258.

25 D. Ilnicki, Przestrzenne, s. 25.

28 I Gallouj, Innovation in services and the attendant old and new myths, Journal of Socio-Economics, 2002/31,
s. 137.

127 W ich $wietle wszystko to, co nie nalezy do sektora pierwszego i drugiego, powinno byé klasyfikowane
w ramach sektora ustugowego. Do najbardziej reprezentatywnych przyktadow definicji negatywnych trzeba
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nastepujace typy (rodzaje) definicji ushug'?®: enumeratywne'?’, konstruktywne, analityczne!'3°

131

,1 kontekstowe'”'. Ustluge mozna zdefiniowaé takze poprzez przeciwstawienie jej typowych

cech przypisywanych przedmiotom materialnym!3?.

W tym ujeciu ustuge wyrdzniaja:
niematerialny i1 nietrwaty charakter (wigzacy si¢ z brakiem mozliwosci cyrkulacji ustugi
na rynku), interakcja  ustugobiorcy @z  uslugodawca, zréznicowana  jako$¢
oraz zindywidualizowany charakter'3®. Przytoczone typy definicji ujmujg ustugi z réznych
perspektyw, a co za tym idzie, koncentrujg si¢ na odmiennych atrybutach. Mozna jednak

dostrzec pewne cechy wspolne!*.

Przede wszystkim ustluga jest rozumiana dwojako. Znacznie cze$ciej ujmuje sie ja jako
dziatanie, aktywnos¢, pewien proces, ktory trwa jaki§ czas. Niekiedy ustuge wyjasnia si¢ z
perspektywy jej rezultatu. Po drugie, ustuga stuzy zaspokojeniu potrzeb ustugobiorcy. Z reguty
sprowadzaja si¢ one do zmiany stanu osoby lub przedmiotu. Z uwagi na to, ze ushugi
zaspokajaja potrzeby spoteczne, kwalifikuje si¢ je jako produkty rynkowe. Po trzecie, ustuge
wyrdznia relacja miedzy podmiotami stosunku uslugowego. Stopien jej nasilenia jest rozny.
Zalezy od rodzaju ustugi. Nie ulega watpliwosci, ze uruchomienie stosunku ustugowego
wymaga zaangazowania ustugobiorcy. W przypadku produkcji towar wytwarza si¢ niezaleznie
od woli potencjalnych kupujacych. Popyt jest oczywiscie czynnikiem wplywajacym
na wielko$¢ produkcji, natomiast to wylgcznie od producenta zalezy, czy zaspokoi potrzeby
rynkowe. Ustugi sa z kolei podejmowane na skutek dzialania ustugobiorcy.

Po stronie ustugodawcy zachodzi jedynie zdolno$¢ 1 gotowos¢ do $wiadczenia.

zaliczy¢ tzw. klasyczng definicj¢ ustug O. Langego, zdaniem ktorego ustlugami sg ,,wszelkie czynnosci zwigzane
bezposrednio lub posrednio (np. przy podziale produktow) z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, ale nie shuzace do
wytwarzania przedmiotdéw” — zob. O. Lange, Ekonomia polityczna, t. I: Zagadnienia ogdlne, Warszawa 1978, s.
19.

28 M. Daszkowska, w: M. Daszkowska (red.), Zarys marketingu ushug, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego,
Gdansk 1993, s. 9; K. Rogozinski, Ustugi, s. 29-32.

129 Ustuga w ujeciu enumeratywnym jest definiowana przez wymienienie poszczegdlnych rodzajow dziatalnosci,
tworzacych w calosci sektor ustug. Tego rodzaju podejscie ma walor praktyczny. Moze takze dostarczy¢
wskazowki, czym ustuga/ustugi jest/sa poprzez probe zidentyfikowania kryterium, na podstawie ktorego dany
rodzaj dziatalnosci zostal uznany (badz moégt zosta¢ uznany) za ustugowy. Z reguty definicje enumeratywne sa
definicjami urzgdowymi i majg charakter autonomiczny, np. Polska Klasyfikacja Dziatalnosci.

130 Definicje analityczne definiujg ustuge przez opis dziatan ushugowych.

131 Definicje kontekstowe sg osadzone w arbitralnie ustalonym uprzednio kontekscie i z reguty traktuja ustugi jako
pewien dodatek do dobr materialnych; wsrdd definicji kontekstowych wyrdznia si¢ definicje kompilacyjne —
polegajace na zestawieniu cech ustug.

82 K. Rogozinski, Ustugi, s. 30; P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrazanie i kontrola, Nortwestern
University 1999, s. 426.

83 M. Daszkowska, w: Zarys, s. 15; K. Rogoziniski, Ushugi, s. 30; P. Kotler, Marketing, s. 428-429.

134 J. Osiadacz, Innowacje w sektorze ustug — przewodnik po systematyce oraz przyktady dobrych praktyk, PARP,
Warszawa 2012, 19-20.
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Nalezy przyjac, ze istote ustug najlepiej oddajg definicje konstruktywne. Opisujg one
ustuge z perspektywy trzech zjawisk — potencjatu, procesu i wyniku. Polaczenie trzech typow
definicji zorientowanych na pewne cechy ustugi w postaci teorii integracji fazowej umozliwia

catosciowe spojrzenie na ustuge jako zjawisko ekonomiczne.

Zgodnie z definicjg zorientowang na potencjat, ustuga to zdolnos¢, a zarazem gotowosé
ustugodawcy do wprowadzania pozadanych zmian u ludzi lub w obiektach!®,
Przybiera ona posta¢ obietnicy. Klient, gdy nabywa ustuge, otrzymuje w pierwszej kolejnosci

zapewnienie jej wykonania, nie jej wynik!'3®.

W Swietle definicji zorientowanych na proces ustuga jest czynnos$cia, ktéra stuzy
zaspokojeniu potrzeb o0sob trzecich. Ustuga jest wytwarzana i dostarczana do klienta na skutek
dzialania czynnika lub czynnikow zewnegtrznych. Sa to w szczego6lnosci dobra nalezace
do ustugobiorcy, a takze sam ustugobiorca, ktorego udziat moze by¢ aktywny badz bierny
(w zaleznoéci od charakteru czynnosci)!*’. To ustugobiorca, a nie ustugodawca, dysponuje
czynnikami zewng¢trznymi. Jego dziatanie urzeczywistnia zdolno$ci ustugodawcy
do $wiadczenia ustugi. Dzieje si¢ tak w momencie nawigzania kontaktu. Zdolnos$¢ i gotowos¢
ustugodawcy bez aktywnosci ustugobiorcy nie wystarcza do §wiadczenia ustugi. Ustugobiorca
jest wigc wspottworzacym ustuge'*®. Swiadczenie oraz konsumpcja zbiegaja sic w czasie

i miejscu. Ta synchronizacja ushugodawcy i ustugobiorcy decyduje o bycie ustugi'’.

Ustluga w definicjach zorientowanych na rezultat (wynik) jest niematerialnym
produktem, ktory zaspokaja potrzeby!*’. Zwolennicy tego ujecia zauwazaja, ze w obrocie liczy
si¢ nie sama czynnos$¢, a jedynie jej rezultat. Przyktadem definicji tego typu jest propozycja
M. Daszkowskiej. Jej zdaniem ustuga ,,jest uzytecznym produktem niematerialnym, ktory jest
wytwarzany w wyniku pracy ludzkiej w procesie produkcji, przez oddziatywanie na strukturg
okre$lonego obiektu w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich”!*!. Nalezy przy tym zastrzec,

ze niematerialny rezultat ustugi polega na zaspokojeniu potrzeb ustugobiorcy. Moze ono jednak

'8 M. Daszkowskq, Ushugi, s. 18; H. Corsten, Betriebswirtschaftslehre der Dienstleistungs-unternehmungen, R.
Oldenbourg Verlag, Miinchen-Wien 1990, s. 18.

% J. Preiss, Die Anwendung des markenrechtlichen Erschopfungsgrundsatzes auf Dienstleistungsmarken,
Frankfurt am Main 2000, s. 9.

87 M. Daszkowska, Ushugi, s. 45.

88 M. Gotsch, Innovationsaktivititen wissensintensiver Dienstleistungen. Die Markenanmeldung als Indikator,
Wiesbaden 2012, s. 21.

89 M. Bruhn, H. Meffert, K. Hadwich (red.), w: Handbuch Dienstleistungsmarketing. Planung — Umsetzung —
Kontrolle, 2. Auflage, Wiesbaden 2019, s. 24.

40 M. Daszkowska, Ushugi, s. 51.

1 Taz, Ustugi w procesie reprodukcji spotecznej, Rozprawy i Monografie nr 2, Gdansk 1987, s. 33.
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prowadzi¢ do zmian w $§wiecie zewnetrznym. Przyktadowo, jezeli ustuga fryzjerska polega
na zmianie fryzury odbiorcy, to jej rezultatem nie jest nowa fryzura, a dobre samopoczucie
odbiorcy. W tym aspekcie niematerialny i bezposredni rezultat ustugi dotyczy zawsze odbiorcy

ushugi. W dziatalnosci produkcyjnej bezposredni rezultat ogranicza si¢ do towaru.

Teoria integracji fazowej laczy wspomniane trzy elementy — potencjat, proces i rezultat.
Ustuge mozna uchwyci¢ tylko jako wypadkowsg tych czynnikow. Rezultat ustugi wynika
bowiem zawsze z gotowosci 1 zdolnosci ustugodawcy do $wiadczenia ushugi
oraz z wprowadzenia przez ustugobiorce czynnika zewnetrznego, ktory uruchamia proces
Swiadczenia. Ustuge mozna zatem zdefiniowaé jako niezalezne $wiadczenie zwigzane
z obietnicg dziatania (np. ustugi ubezpieczeniowe) lub wykorzystaniem zdolnosci
(np. wustugi fryzjerskie) $wiadczone na skutek potaczenia czynnikow zewnetrznych
1 wewnetrznych. Potaczenie tych czynnikéw stuzy osiggnieciu korzystnych rezultatow

z perspektywy odbiorcy.

Na zakonczenie warto podkresli¢, ze cechy ustug skonstruowane jako przeciwienstwo
klasycznych cech towar6w nie maja w dzisiejszym $wiecie charakteru absolutnego.
Coraz czg$ciej towary przybieraja posta¢ zdematerializowang, podobnie jak coraz czesciej
odpadaja pewne cechy tradycyjnie przypisywane ustugom. Niematerialno$¢ ustug stanowigca
podstawowe kryterium wyodrgbnienia ustug od towaréw nie jest juz tak bezwarunkowa
jak byla wczesniej. Spektakl teatralny moze zosta¢ utrwalony, a nast¢pnie wielokrotnie
odtwarzany. Taki no$nik nadaje si¢ do magazynowania i moze stanowi¢ przedmiot wlasnosci.
Za kazdym razem ogladajacy spektakl jest widzem tego samego wykonania, tzn. grupy
czynno$ci podejmowanych przez zesp6tl aktorski. Podobnie nie jest juz w kazdym przypadku
konieczna potrzeba zaistnienia fizycznej relacji miedzy ustugobiorca oraz ustugodawca.
Na skutek rozwoju technologicznego wustugi sa $wiadczone bez udziatu czlowieka.
M. Kotodziejczak wskazuje, ze ,,w Japonii (...) za dwa tysigce dolarow oferowane sa
humanoidy, ktorych zadaniem jest dotrzymywanie towarzystwa starszym osobom — potrafig
prowadzi¢ rozmowe i wyczu¢ nastroje rozmowcy. Oferowane sg nawet roboty odprawiajace

buddyjskie ceremonie pogrzebowe” !4,

Z tych powoddéw coraz czeéciej proponuje sie koncepcje kontinuum ,,towar — ushuga”!'#>.

W jej Swietle kazdy produkt rynkowy zawiera konglomerat warto$ci materialnych

42 M. Kolodziejczak, Zmieniajaca sie natura ushug. Studium ushug produkcyjnych w rolnictwie krajéow Unii
Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznan 2019, s. 37.
43 M. Gotsch, Innovationsaktivititen, s. 23; P. Kotler, Marketing, s. 426-427.
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1 niematerialnych o réznym nasileniu. ,,Czyste” towary i ustlugi, tzn. produkty rynkowe
o jednorodnej naturze, sa dzi$ rzadkoscia. Zreszta, przy tej okazji, nalezy rowniez wspomniec
o koncepcji produktu jako ushugi (product-as-a-service). Ten model biznesowy polega
na zastgpieniu jednorazowej transakcji, najczesciej sprzedazy rzeczy, ustugg udostepnienia
dostgpu do rzeczy przez pewien czas za wynagrodzeniem. Ten model powszechnie
wykorzystuje si¢ w obrocie. W nauce ekonomii pojawiaja si¢ glosy postulujace skonstruowanie
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nowego paradygmatu ustugi i ustug'**. Do cech nowoczesnych ustug zalicza si¢ zwigkszenie

ich materialno$ci, ostabienie nietrwalego charakteru, luzniejszy kontakt z ustlugodawca

oraz poglebiajaca sie niejednolitoéé (heterogeniczno$é)'®.

§ 3. Pojecie ushugi w prawie cywilnym

Kodeks zobowigzan nie definiowat ustugi oraz §wiadczenia ustug, cho¢ uzywat tych
poje¢. W tytule XI k.z. uregulowano nazwane umowy o §wiadczenie ustug. Przewidziano takze
mozliwo$¢ zawierania nienazwanych umow o $wiadczenie ustug. Ich podstawa normatywna
byt art. 498 §2 k.z. Mial on nastgpujace brzmienie: ,,Umowy o S$wiadczenie ustug,
nieuregulowane jako szczeg6lny rodzaj umowy, podlegaja przepisom o zleceniu”. Przywotany
przepis byl wzorowany na art. 394 ust. 2 szwajcarskiego prawa obligacyjnego z 1911 r.!46,
Kodeks zobowigzan nie zawieral przepisow wspdlnych dla umoéw o §wiadczenie ustug pomimo
ich uregulowania w jednym tytule. W literaturze dokonywano natomiast ich podziatu na dwie
grupy'#’: w écistym i szerokim znaczeniu. Do pierwszej kategorii zaliczano te umowy,
ktorych przedmiotem byto wykonanie lub wykonywanie prac jednej osoby na rzecz drugiej
(umowa o pracg, dzielo, zlecenie, posrednictwo). Do drugiej nalezalty umowy odnoszace si¢
do pieczy nad cudzymi rzeczami (przechowanie, tzw. umowa hotelowa 1 depozyt

nieprawidiowy).

Kodeks zobowigzan przejal z regulacji szwajcarskiej rowniez szeroka konstrukcje

zlecenia. Moglo ono dotyczy¢ ,,dokonania okreslonej czynnosci dla dajacego zlecenie”

44 R. Wosiek, Innowacje w ustugach: nowy paradygmat w dobie obecnej rewolucji technologicznej, Studia
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 352, 2018, s. 279.

145 Ibidem, s. 282 in.

146 Prawo szwajcarskie wyrdzniato trzy zasadnicze typy umow o ustugi: umowe o prace (okreslang tez mianem
umowy o ustugi; der Dienstvertrag), zlecenie (der Auftrag) i umowg o dzieto (der Werkvertrag). Wsrod nich za
podstawowy typ uznawano zlecenie i z tego wzgledu to zleceniu podlegaty umowy nienazwane — zob. M. Sosniak,
Umowy o $wiadczenie ustug z art. 750 kodeksu cywilnego, PiP 1981, z. 5, s. 62.

147 7. Zabirski, Systematyka umownych stosunkéw prawnych pod wzgledem tresci, SC 1972, t. XIX, s. 114-115.
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(art. 498 §1 k.z.). Zlecenie moglo wigc polega¢ na dokonaniu czynnosci faktycznej
albo prawnej na rzecz dajacego zlecenie. W $wietle tak szerokiego zakresu przedmiotowego
tej umowy, pojawily sie watpliwosci, czy zlecenie nie jest wtasciwa konstrukcja dla wszystkich

umoéw o $wiadczenie ushug'*®

. W praktyce przepisy o zleceniu stosowano wowczas, gdy dany
stosunek nie odpowiadal innym nazwanym typom uméw o S$wiadczenie ustug.
Ponadto, na podstawie art. 498 §2 k.z. dopuszczano subsydiarne stosowanie przepisow
o zleceniu do innych nazwanych umow z tytutu XI1'*. Szerokie ujecie zlecenia oraz dyspozycja
z art. 498 §2 k.z. wpltywaty na rozumienie ustugi, ktore wykraczato poza dokonanie okreslonej
czynnosci z art. 498 §1 k.z. W doktrynie przyjmowano, ze ustuga to po prostu praca'’.
Moze ona polega¢ na czynno$ciach stanowigcych przedmiot zobowigzan wynikajacych
z umow z tytulu XI k.z. Ustluga bylo wiec okreslone dziatanie (czynnos$¢) diluznika

(uslugodawcy) majace na celu zaspokojenie stusznego interesu wierzyciela (ustlugobiorcy).

W kodeksie cywilnym nie wyodrgbniono w jednym tytule wszystkich typéw uméow

o $wiadczenie ushug. Poza przepisem art. 97 k.c.'>! pojecia ustuga lub Swiadczenie ustug

mozna odnalez¢ tylko w przepisach regulujacych zobowigzania. Nie budzi to zdziwienia.

To wlasnie ta czg$¢ prawa cywilnego reguluje spoteczne formy wymiany towardow i ustug o
152

wartosci majatkowej °~. Na gruncie k.c. mozna wskaza¢ dwie grupy przepisow odwotujace sie

do ustug.

W wigkszo$ci przypadkow to pojecie wykorzystuje si¢ w sposob techniczny

dla okre$lenia zachowania dtuznika. Wskazane przepisy (art. 395 §2'53 art. 577 §2!%4, art. 720!

48 4. Szpunar, w: S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III, cze$é 2. Prawo zobowigzan — czes¢
szczegotowa, Wydawnictwo PAN 1976, s. 389.

49 M. Sosniak, Umowy, s. 62; F. Zoll, Zobowiazania w zarysie, Warszawa 1948, s. 413; zob. takze R. Szostak,
Problem systematyki umow obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym, TPP 1/2012, s.72.

150 | Ogieglo, Ustugi jako przedmiot stosunkéw obligacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Slaskiego w
Katowicach nr 1069, Katowice 1989, s. 76; L. Domaniski, Instytucje kodeksu zobowiazan. Komentarz teoretyczno-
praktyczny. Czgs$¢ szczegdlna, Warszawa 1938, s. s. 356.

151 Osobe czynng w lokalu przedsigbiorstwa przeznaczonym do obstugiwania publicznoéci poczytuje si¢ w razie
watpliwosci za umocowana do dokonywania czynnosci prawnych, ktore zazwyczaj bywaja dokonywane z
osobami korzystajacymi z ustug tego przedsiebiorstwa”.

%2 W, Czachérski, w: A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowroniska-Bocian (red.), Zobowiazania. Zarys wyktadu,
Warszawa 2009, s. 19.

153 | W razie wykonania prawa odstapienia umowa uwazana jest za niezawarta. To, co strony juz §wiadczyty, ulega
zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba Zze zmiana byla konieczna w granicach zwyktego zarzadu. Za
$wiadczone ustlugi oraz za korzystanie z rzeczy nalezy si¢ drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie”

154 Obowigzki gwaranta moga w szczegdlnoséci polegaé na zwrocie zaplaconej ceny, wymianie rzeczy badz jej
naprawie oraz zapewnieniu innych ustug”
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§2 pkt 3'% art. 7645 §1'5¢ art. 794 §1'57, przepisy dot. odpowiedzialnoéci, prawa zastawu i

przedawnienia roszczen utrzymujacych hotele i podobne zaklady, art. 861 §1'8

oraz
art. 871 §1'® k.c.) tworza pierwsza grupe. W nauce podkresla sie, ze pojecie ushugi
w tych przypadkach nie obejmuje $wiadczen, ktore polegaja na zaptacie oraz $wiadczen

przenoszacych prawo albo oddajacych rzecz (prawo) w czasowe uzywanie '

. Nie da si¢ jednak
zaprzeczy¢, ze pojecie ustugi ma charakter raczej techniczny, nie kryje si¢ za nim konkretna
i jednoznaczna tres¢. Obejmuje ono sytuacje, ktére trudno sprecyzowaé z wykorzystaniem
funkcjonujacej siatki terminologicznej. Sposodb uzycia tego pojecia jest wiec zblizony
do negatywnych definicji ustugi w naukach ekonomicznych. W ich $wietle wszystko to,
co nie moze zosta¢ sklasyfikowane w ramach pozostatych sektorow gospodarki, nalezy
do sektora ustug. Ustawodawca postepuje podobnie w ramach kodeksowej regulacji.
Przyczynami takiego zabiegu mogag by¢ che¢ uniknigcia nadmiernego zawgzenia tre§ci norm
badz kazuistycznego wyliczania sytuacji, w ktérych mozna je zastosowac.
Potwierdzeniem tej tezy moze by¢ uzycie terminu usfuga w dwoéch rdéznych znaczeniach
w przepisach regulujacych odpowiedzialno$¢ utrzymujacych hotele. Wedlug L. Ogiegly ustuge
nalezy rozumie¢ szeroko wowczas, gdy przepisy mowig o gosciu, a wigc o osobie korzystajace;j
z ustug hotelu lub podobnego zaktadu. Ustuga w tym znaczeniu jest kazde $wiadczenie,
do ktérego zobowiazuje si¢ przedsiebiorstwo hotelowe (lub podobne)!'®!. Wezsze ujecie ushugi
jest uzyte przez ustawodawce¢ w tych przepisach, w ktorych jest mowa o naleznos$ciach
za mieszkanie, utrzymanie i ushugi (art. 850 i 851 k.c.). Nie obejmuje bowiem $wiadczen

polegajacych na dostarczeniu mieszkania 1 utrzymaniu. Powotany autor przyjmuje,

188 | Przez pozaodsetkowe koszty zwigzane z zawarciem umowy pozyczki pienigznej nalezy rozumieé wynikajace

z tej lub innej umowy lub z innej czynno$ci prawnej (...) koszty ustug dodatkowych, w szczegdlnosci koszty
ubezpieczen, koszty zwigzane z ustanowieniem zabezpieczenia pozyczki, koszty pozyskiwania informacji
dotyczacych biorgcego pozyczke, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezb¢dne do zawarcia umowy”

1%6 Strony moga, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, ograniczy¢ dziatalnoéé agenta majacg charakter
konkurencyjny na okres po rozwigzaniu umowy agencyjnej (ograniczenie dziatalnosci konkurencyjnej).
Ograniczenie jest wazne, jezeli dotyczy grupy klientow lub obszaru geograficznego, objetych dziatalno$cia agenta,
oraz rodzaju towardw lub ustug stanowigcych przedmiot umowy”

57 Przez umowe spedycji spedytor zobowigzuje si¢ za wynagrodzeniem w zakresie dzialalnoéci swego
przedsigbiorstwa do wysytania lub odbioru przesylki albo do dokonania innych ustug zwigzanych z jej
przewozem”

%8 Wktad wspolnika moze polega¢ na wniesieniu do spotki wiasnoéci lub innych praw albo na $wiadczeniu
ushug”

189 Wspolnikowi wystepujacemu ze spotki zwraca sie w naturze rzeczy, ktore wniost do spotki do uzywania,
oraz wyplaca si¢ w pienigdzu warto$¢ jego wkladu oznaczong w umowie spoki, a w braku takiego oznaczenia -
warto$¢, ktérg wklad ten mial w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi warto$¢ wkladu polegajacego na
$wiadczeniu ustug albo na uzywaniu przez spotke rzeczy nalezacych do wspdlnika”

160 1. Ogieglo, Ustugi, s. 78.

81 Ibidem, s. 78-79.
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ze ta dwuznaczno$¢ moglaby zosta¢ usunigta, gdyby ustawodawca zamiast stowem wusfugi
postuzyt si¢ wyrazeniem innymi ustugami. Wowczas zwrot ustawowy przyjatby brzmienie

naleznosci za mieszkanie, utrzymanie i inne ustugi'®’.

Przyklad ten uwidacznia,
jak ustawodawca niekonsekwentnie podchodzi do pojecia usfugi 1 nadaje mu roézny zakres

znaczeniowy, nawet w ramach przepiséw regulujgcych te samg problematyke.

Druga grupa przepisow dotyczy stosunkéw umownych, ktore mozna okresli¢
jako zobowigzania ustug. Najwigksze znaczenie ma art. 750 k.c. Zgodnie z jego trescia,
do umoéw o $wiadczenie ustug nieuregulowanych innymi przepisami, stosuje si¢ odpowiednio

przepisy o zleceniu. Brzmienie tego postanowienia nasuwa dwa spostrzezenia.

Po pierwsze, wystepuja w obrocie umowy o $wiadczenie ustug, ktdre stanowia typy
umoéw nazwanych regulowane odpowiednimi przepisami prawa (kodeksowymi
lub pozakodeksowymi). Taka okoliczno$¢ wyraznie sugeruje fragment ,do umow
o S$wiadczenie ushlug (...), ktére nie sa uregulowane innymi przepisami (...)".
Po drugie, mozna skonstruowa¢ nienazwane umowy o $wiadczenie ustug, do ktorych w braku

postanowien umownych stosuje si¢ odpowiednio przepisy o zleceniu.

Ustalenie katalogu nazwanych uméw o §wiadczenie ustug, ktore s uregulowane w k.c.,
jest trudniejsze niz na gruncie k.z. Obecnie obowigzujaca ustawa nie wskazuje jednoznacznie,
jakie typy uméw sg zobowigzaniami ustug — tak, jak czynit to k.z. w tytule XIL
Ustawodawca $wiadomie rezygnuje z systematycznego ukladu poszczegdlnych typow
stosunkOw zobowigzaniowych. Pozostawia kwesti¢ systematyki typow umoéw doktrynie.
Co jednak istotniejsze, prawodawca nie postuguje si¢ pojeciem usfuga na okreslenie
przedmiotu zobowigzania w przepisach regulujgcych poszczegdlne typy umow.
Wyjatkiem w tym zakresie jest art. 794 §1 k.c. Pojecie ustugi trzeba wiec ustali¢ z odwotaniem
do najbardziej klasycznych typow kodeksowych umoéw o $wiadczenie ushug.
Sq to umowa spedycji oraz zlecenie'®. Przedmiot zobowigzania wynikajacy z umowy spedycji
jest okreSlony w art. 794 §1 k.c. jako wysytanie, odbior albo dokonanie innych ustug
zwigzanych z przewozem przesytki. Kwalifikacja zlecenia jako umowy o $wiadczenie uslug

nie budzi za$ zadnych watpliwosci.

82 Ihidem, s. 80.

63 Tenze, w: J. Rajski (red.) System Prawa Prywatnego. Tom 7. Prawo zobowigzan — cze$é szczegdtowa,
Warszawa 2018, s. 639.
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Analiza przedmiotu przytoczonych umoéw prowadzi do wniosku, ze ustuga oznacza
czynno$ci wykonywane przez jedng osobe dla drugiej na podstawie zawartej migdzy nimi
umowy”!%, Usluga jest wiec $wiadczeniem, a raczej ogdlng nazwa $wiadczen pewnego
rodzaju, w strukturze zobowigzaniowego stosunku prawnego. Te umowy mozna zbiorczo

165 Takie stanowisko prezentuje wielu przedstawicieli

okresli¢ jako zobowigzania ustug
doktryny. Wsrod nich mozna wskaza¢ Z. Zabinskiego'¢®, M. Sosniaka'®’, L. Ogiegle!®,
R. Szostaka'®. Innymi autorami proponujacymi podobne wyjasnienie sa Z. Radwanski
i J. Panowicz-Lipska!”®, K. Czub'”!, A. Olejniczak!’?, M. Safjan'”® oraz M. Pecyna i F. Zoll'7.
Roéznice w ich pogladach sg co do zasady nieznaczne. Na tym tle wyrdznia si¢ propozycja
P. Machnikowskiego. Jego zdaniem ustuga nie jest postacig §wiadczenia. Wedlug tego autora
ustuga jest dobrem, ktdére nie ma niezaleznego od dtuznika (ustugodawcy) bytu i ktére odnosi
si¢ jedynie do $wiadczenia dtuznika!”>. Wydaje sie jednak, ze akceptacja tego stanowiska
prowadzitaby do pewnych trudnosci zwigzanych z okresleniem $wiadczenia. Jezeli ustuga jest

dobrem, ktore odnosi si¢ do §wiadczenia, to na czym to $wiadczenie ma polegac? Wydaje sig,

ze w takim przypadku brak koniecznego elementu zobowigzania, jakim jest Swiadczenie.

184 Tenze, Ushugi, s. 78.

85 Ibidem, s. 105.

166 7. Zabinski, Systematyka, s. 102.
167 Ustugi (...) polegaja na $wiadczeniu dla okreslonych osob i w ich interesie czynnos$ci przewidzianego rodzaju,
bez uzaleznienia faktu wykonania umowy od osiggni¢cia wyniku wspomnianych czynnosci oraz bez powigzania
ich $wiadczenia od taczacego strony stosunku stuzbowego lub stosunku pracy” — M. Sosniak, Umowy, s. 65.

168 .. Ogieglo, Ustugi, s. 78.

189 R. Szostak dostrzega trudno$ci w zdefiniowaniu ustug. Wskazuje, Ze ,,w potocznym ujeciu ustugi zwigzane sg
ze $wiadczeniem pracy lub innych czynnosci podejmowanych bezposrednio w celu zaspokojenia okreslonych
potrzeb drugiej strony (od ,,ustuzy¢”), stad przedmiot umowy o dzieto, obejmujacy wytgcznie sam rezultat pracy,
wymyka si¢ juz z tego pojecia. Z drugiej strony nazywane niekiedy ,,ustugami”: ubezpieczenie, poreczenie,
gwarancja itd., nie moga by¢ sensownie zaliczone do grupy uméw dotyczacych ustug” - R. Szostak, Problem, s.
69.

170 Ustugami sa czynnoéci (dziatania) spetiane dla jakiej$ innej osoby” — Z. Radwariski, J. Panowicz-Lipska,
Zobowigzania — cz¢$¢ szczegdlowa, Warszawa 2022, s. 165.

71 Zdaniem K. Czuba formg czynng $wiadczenia polegajacg na czynieniu (facere) moze byé wykonanie ustugi -
K. Czub, w: M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2022, LEX,
kom. do art. 353.

72 A. Olejniczak podkres$la, ze $wiadczenie dhuznika moze polega¢ na dziataniu, a przykiadem takiej postaci
$wiadczenia jest wykonanie ustugi - A. Olejniczak, w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III.
Zobowiazania - czg§¢ ogodlna, wyd. II, Warszawa 2014, LEX, kom. do art. 353.

73 M. Safjan jako przyktad $wiadczenia, ktore przybiera postaé czynnosci faktycznej wskazuje wykonanie ustugi
medycznej — M. Safjan, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-449'°, Warszawa
2020, Legalis, kom. do art. 353.

74 M. Pecyna i F. Zoll proponuja rozumieé przez $wiadczenie ustug nie tylko wykonywanie pewnych czynnosci,
ale rowniez uzyskanie okreslonego rezultatu - M. Pecyna, F. Zoll, Zatozenia projektu zobowigzan $wiadczenia
uslug w nowym kodeksie cywilnym, TPP 4/2014, s. 72.

78 P. Machnikowski, w: K. Osajda (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowigzah — cze$é ogdlna,
Warszawa 2019, s. 201.
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Ustuga moze by¢ $§wiadczeniem jednorazowym badz ciggtym, przy czym modelem
preferowanym przez ustawodawce!’® jest §wiadczenie jednorazowe. Ustuga - jako $wiadczenie
dzialania w rozumieniu art. 353 §2 k.c. - polega na czynieniu (facere), a nie na daniu (dare).
Pojecie to nie obejmuje wydania lub umozliwienia korzystania z rzeczy.

Taki wniosek jest uzasadniony w $wietle art. 395 §2 k.c.!”’

. Warto podkresli¢, ze na tym tle
zarysowuje si¢ odmienno$¢ w poréwnaniu z rozumieniem ustugi w naukach ekonomicznych.
Ustuga jest wiec takie zachowanie si¢ ustugodawcy, ktore polega na podjeciu si¢ przez niego
konkretnych czynnosci prawnych badz faktycznych. To zachowanie mozna okresli¢
jako uczynienie czego$ lub czynienie czego$ przez pewien czas. Uslugodawca - jako dtuznik -
powinien uskutecznia¢ zachowanie lub zachowania stanowigce ustugi w trakcie trwania wezta
obligacyjnego!’8. Ustugi moga by¢ odplatne albo nieodptatne. Moga byé czynnosciami
prawnymi (np. zlecenie), faktycznymi (np. przewo6z) badz grupa czynnosci prawnych
i faktycznych (np. czynno$ci podejmowane w ramach umowy agencyjnej zawierajacej

upowaznienie, o ktorym mowa w art. 758 §2 k.c.).

Zaprezentowane powyzej ujecie ustugi powoduje, ze zwrot Swiadczenie ustug, ktorym
postuguje si¢ nie tylko doktryna, ale réwniez ustawodawca w art. 750 k.c., jest niefortunny.
Usluga jest bowiem §wiadczeniem, a zatem przedmiotem zobowigzania. Zwrot swiadczenie
ustug sugeruje, ze przedmiotem S$wiadczenia jest takze usluga. Nalezy przypomnied,
ze przedmiotem zobowigzania jest §wiadczenie dtuznika. Przedmiotem $wiadczenia jest z kolei
dobro, do ktdrego odnosi si¢ $wiadczenie. Przedmiot $wiadczenia nie jest jednak koniecznym
elementem zobowigzania!”’. Wyrdznienie przedmiotu $wiadczenia ma jedynie walor
poznawczy i pozwala na blizsze oznaczenie treSci $wiadczenia'®'. Powstaje pytanie,

czy w kazdej umowie o §wiadczenie ustug mozna wyrdzni¢ przedmiot $wiadczenia?

Juz intuicyjnie mozna postawi¢ tezg¢, ze okreslenie przedmiotu S$wiadczenia
w zobowigzaniach ustug moze sprawia¢ trudnosci. Niektorzy autorzy stojg na stanowisku,
ze nie zawsze mozna wyodrebnié¢ dobro, do ktorego odnosi sie ustuga'®!. Ma to znaczenie

zwlaszcza wowczas, gdy samo zachowanie si¢ dluznika (ustugodawcy) zaspokaja catkowicie

78 Tak tez M. Sosniak, Umowy, s. 64; A. Szpunar, w: System Prawa Cywilnego, s. 406.

V77 Z. Radwariski, J. Panowicz-Lipska, Zobowigzania, s. 165.

78 Ibidem, s. 105-106.

9 W. Czachérski, Zobowigzania, s. 46.

180 7. Radwariski, A. Olejniczak, J. Grykiel, Zobowiazania — cze$¢ ogdlna, Warszawa 2022, s. 41-42.
81 p. Machnikowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 201.
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interes wierzyciela (ustugobiorcy)!®2.

Odosobniony poglad prezentuje
I. Karasek-Wojciechowicz. Punktem wyjscia jest zalozenie, ze tylko w bardzo rzadkich
przypadkach zachowanie ustugodawcy nie odnosi si¢ do jakichkolwiek obiektow
zewnetrznych. Na przyktadzie trzech uméw — o ustugi medyczne, o wykonanie koncertu
oraz o ushugi prawnicze — J. Karasek-Wojciechowicz upatruje przedmiotu $wiadczenia
w konkretnym dobrze. Sg nim czynnoSci takie jak: zdiagnozowanie osoby, wykonanie koncertu
oraz czynno$ci prawnicze zwigzane z konkretng sprawa'®’. Wydaje sie, Ze zasadnicza
przeszkoda w akceptacji tego stanowiska jest utozsamianie przedmiotu zobowigzania
z przedmiotem $wiadczenia. Czynnosci wskazane przez autorke s3 bowiem uslugami,
czyli $wiadczeniami. Trudno zatem przyjac, ze przedmiot §wiadczenia jest identyczny z samym
Swiadczeniem. Musi bowiem istnie¢ pewna rozdzielno$¢ migdzy tymi dwoma elementami
stosunku zobowigzaniowego. W przytoczonych przez autorke przyktadach mozna jednak
zidentyfikowa¢ dobro, do ktorego odnosi si¢ ustuga, a przez to odrozni¢ $wiadczenie
z jego przedmiotem. Przykltadowo, w umowie o $wiadczenie ustug leczenia dobrem tym
jest stan ushugobiorcy. Ustugi maja na celu jego zdiagnozowanie i ewentualnie podjecie
czynnos$ci o charakterze terapeutycznym. Innym przyktadem jest zbior utwordw,
ktére sa wykonywane w trakcie koncertu. To wreszcie konkretne sprawy, wymagajace analizy
prawniczej. Sa to dobra istniejagce niezaleznie od czynnosci podejmowanych

przez ustugodawce w ramach zobowigzania. Sg one przedmiotem tych ustug.

Warto jeszcze odnies¢ si¢ do watpliwosci, czy dokonanie czynnosci prawnej na rzecz
innej osoby moze stanowi¢ ustuge, ktora jest przedmiotem nienazwanej umowy z art. 750 k.c.
Ustawodawca w k.c. przyjmuje waskie ujecie zlecenia. Ogranicza je wytacznie do dokonania
czynnosci prawnej. Czy zatem takie samo $wiadczenie moze charakteryzowac¢ zobowigzania
ustug innego typu? Ta kwestia nie jest jednoznacznie postrzegana w doktrynie.
Nalezy jednak zauwazy¢, ze umowa zlecenia jest wlasciwym typem umowy tylko wowczas,
gdy wyeliminuje si¢ inne umowy, ktorych elementem jest dokonanie czynnosci prawne;.
Chodzi o umowe agencyjng z pelnomocnictwem, umowe komisu oraz umowe spedycji'®*.
Jezeli z kolei tres¢ umowy nie daje si¢ zakwalifikowaé¢ do Zzadnego z nazwanych typow

zobowigzan ustug, to trzeba przyjaé, ze jest to umowa, o ktorej mowa w art. 750 k.c.

82 T Dybowski, w: Z. Radwariski (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III, cze§¢ 1. Prawo zobowigzan — cze$é
ogodlna, Wydawnictwo PAN 1981, s. 73.

183 I Karasek-Wojciechowicz, w: P. Machnikowski (red.) Zobowiazania. Przepisy ogélne i powiazane przepisy
Ksiegi I KC. Tom I. Komentarz, Warszawa 2022, Legalis, kom. do art. 353.

184 . Ogieglo, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450—-1088. Przepisy
wprowadzajace, Warszawa 2020, kom. do art. 750, Nb 2.
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Nie zmienia tego fakt, ze jednym ze $wiadczen jest dokonanie czynno$ci prawnej'®.
Trzeba podkresli¢, ze taka kwalifikacja jest uzasadniona jedynie w sytuacji, gdy przedmiot
Swiadczenia nie odpowiada konstrukcji zadnej umowy nazwanej. Ustuga jest wowczas
dokonanie co najmniej dwoch czynnosci, w tym jednej o charakterze czynno$ci prawnej'®.
Jest tak, poniewaz nienazwana umowa o $wiadczenie uslug nie moze by¢ ograniczona
wylacznie do czynnosci prawnych. W takim przypadku bowiem mowa o zleceniu.
Przyktadem nienazwanej umowy o $wiadczenie ustugi, w ktorej elementem $wiadczenia
jest dokonanie czynnos$ci prawnej, jest tzw. depozyt adwokacki. Swiadczenie polega na wplacie
przez klienta na rachunek adwokata kwoty pieniedzy z jednoczesnym zastrzezeniem uzycia
tej kwoty przez adwokata na okre$lony w umowie cel'®’. Opisywane zagadnienie nie wplywa
na ustalenie, czym jest ustuga w swietle k.c. Nie budzi watpliwosci, ze dokonywanie czynnosci
prawnych jako przedmiot zlecenia jest rodzajem ustugi. To, czy poza konstrukcja zlecenia
moga wystepowa¢ umowy, w ktorych §wiadczenie jest takie samo, a do ktorych przepisy

o zleceniu stosuje si¢ odpowiednio, jest kwestig drugorzedng z punktu widzenia tematu pracy.

Przyjmuje si¢, ze nazwanymi umowami o §wiadczenie ustug, ktore sg uregulowane
w k.c., s3: zlecenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowa o dzieto!'*®, umowa
o roboty budowlane, umowa o naprawy gwarancyjne, przechowanie, tzw. umowa hotelowa

oraz umowy skladu, agencji, komisu, przewozu i spedycji'®.

Przedmiotem wszystkich
tych kontraktow jest ustuga. Przywotane typy uméw znacznie si¢ od siebie rdznig.
Niektore z nich mogg mie¢ charakter powszechny (zlecenie, przechowanie), inne jednostronnie
profesjonalny (komis, przewdz, spedycja, sktad), a umowa agencyjna jest umowg obustronnie
profesjonalng. Wymienione umowy moga by¢ odptatne albo nieodptatne, przy czym niekiedy
odpfatno$¢ jest elementem przedmiotowo istotnym (np. umowa o dzielo).

Granice mi¢dzy poszczegdlnymi typami uméw s3 ptynne. Co za tym idzie, ich kwalifikacja

nie zawsze jest oczywista'”’. Najwieksze kontrowersje wywotuje umowa o dzieto.

Do nienazwanych uméw o §wiadczenie ushug zalicza si¢ roznego rodzaju kontrakty.

Ich przedmiot jest bardzo r6zny. Mozna wskaza¢ na umowy o §wiadczenie ustug medycznych,

185 M. Sosniak, Umowy, s. 66.

18 1. Ogieglo, Ustugi, s. 156 i n.

87 Tenze, Kodeks, kom. do art. 750, Nb 4.

18 Odmienne stanowisko w kwestii kwalifikacji umowy o dzieto zajmuje L. Ogieglo - zob. tenze, Ushugi, s. 185-
206.

189 7. Radwariski, J. Panowicz-Lipska, Zobowiazania, s. 165; W. Czachérski, Zobowigzania, s. 432.

190 wyr. SN z 03.11.2000 r., IV CKN 152/00, OSNC 2001, Nr 4, poz. 63.
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umowy lombardowe, umowy sponsorskie, umowy outsourcingu, umowy zawierane w obrocie
elektronicznym, takie jak: umowy o pozycjonowanie strony internetowej, umowy consultingu,
umowy o petnienie nadzoru nad czynno$ciami osob trzecich, umowy o zebranie (opracowanie)
okreslonych informacji 1 ich udostgpnienie oraz umowy o udostepnienie posiadanej
dokumentacji, umowy o nauczanie lub wychowanie, umowy o naprawe lub konserwacje
przedmiotdw oraz umowy o czynno$ci posrednictwa lub reklamy. Kwalifikacja niektorych
z wyzej wymienionych kontraktéw - jako umow nienazwanych kreujacych zobowigzania ustug

z art. 750 k.c. - budzi watpliwosci.

Dla dalszych rozwazan moze mie¢ znaczenie jedna jeszcze kwestia poruszana w
doktrynie. Dotyczy ona cyrkulacji ustug w obrocie gospodarczym i mozliwo$ci zawierania
uméw o dystrybucje uslug. Dominujacy poglad wylacza ustugi z zakresu przedmiotu
wspomnianych umoéw!®!. Wskazuje sie, ze ushugi maja nietrwaty charakter, nie mogg by¢
transportowane i w zwigzku z tym nie mozna ich dystrybuowaé¢'®>. Umowa dystrybucyjna
jest zatem typem umowy charakterystycznym dla obrotu towarowego. Zgodnie z innym
pogladem, uslugi moga by¢ przedmiotem umowy dystrybucyjnej. Zdaniem W.J. Kocota
przedmiotem takiej umowy moze by¢ obrot ustugami §wiadczonymi przez dostawce i dalej
odsprzedawanymi przez po$rednika dziatajacego we wlasnym imieniu'®®. Ta kwestia wzbudza
zainteresowanie takze w ramach prac zmierzajagcych do zblizenia prawa cywilnego
na terytorium Unii Europejskiej'®*. Dotyczy to chociazby DCFR. W $wietle tego dokumentu,
istnieje mozliwo$¢ zawarcia umowy o dystrybucj¢ ushug - takich jak uslugi muzyczne,
dystrybuowane za posrednictwem Internetu, oraz uslugi informatyczne w zakresie rynku
finansowego!”. Przyklady wskazane w DCFR sklaniaja do pytania, co jest przedmiotem
wymienionych umow? Na czym w rzeczywistosci ma polega¢ ustuga muzyczna, ktéra ma by¢
dystrybuowana za posrednictwem Internetu? Czy w rzeczywisto$ci nie chodzi po prostu
0 udostgpnianie cyfrowych plikow zawierajacych okreslong tres¢? Jezeli tak,

to nie jest to ustuga muzyczna. Zapewnienie dostgpu do pewnych tresci w Internecie

"1 M. Krajewski, w: M. Stec (red.), System Prawa Handlowego. Tom 5B. Prawo uméw handlowych, Warszawa
2020, s. 208-209.

192 Ibidem.

93 w.J. Kocot, w: W.J. Katner (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 9. Umowy nienazwane, Warszawa 2023,
s. 272.

194 Problem ustug w prawie wspolnotowym analizuje m.in. Ch. Wendehorst — zob. Ch. Wendehorst, Das
Vertragsrecht der Dienstleistungen im deutschen und kiinftigen européischen Recht, Archiv fiir die civilistische
Praxis, 2/3 (2006), s. 281-297; zob. takze E. Tjong Tjin Tai, Services, including services of general interest, Tilburg
Law School Private Law Working Paper 3/2015,s. 6 i n.

95 D. Gatner, Umowa dystrybucji w §wietle Draft Common Frame of Reference (DCFR), TPP 1/2014,s. 11.
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jest natomiast zjawiskiem wystepujacym juz w obrocie. Dystrybucja ustug w tym aspekcie
moze by¢ rozpatrywana jako nowy typ umowy, ktory polega na udostepnieniu przestrzeni

do taczenia dwdch stron kontraktu: ustugodawcy i ustugobiorcy.

Poczynione rozwazania daja podstawg do sformutowania pewnych wnioskow.
Nalezy zwroci¢ uwage na niekonsekwencje ustawodawcy w postugiwaniu si¢ pojeciem usfuga.
Ten termin jest obarczony juz na wstepie wieloznacznos$cig. Liberalne podejscie ustawodawcy,
ktore polega na pragmatycznym korzystaniu z niego w ramach jednego aktu prawnego, utrudnia
ustalenie, czym jest ustuga. Wydaje si¢, ze przez ustuge nalezy rozumie¢ kategori¢ $wiadczen
polegajacych na uczynieniu czego§ lub czynieniu czego§ na rzecz innej osoby.
Granicge miedzy ushuga (facere) a innym typem $wiadczenia (dare) wyznaczaja czynnosci

zwigzane z wladztwem nad rzecza. Nie sg one ustugami.

§ 4. Pojecie ushugi w prawie Unii Europejskiej

W prawie pierwotnym Unii Europejskiej analizowane pojecie ma istotne znaczenie.
Swoboda $wiadczenia ustug jest jedna z podstawowych swobod gospodarczych
gwarantowanych w ramach rynku jednolitego. Panstwa czlonkowskie maja obowigzek
zniesienia wszelkich ograniczen w swobodnym $wiadczeniu ustug, ktore wynikaja z tego,
ze ustugodawca ma siedzib¢ w innym panstwie czlonkowskim niz panstwo $wiadczenia

ustugi'®s.

Na gruncie prawa traktatowego ustugi s3 normatywnie zdefiniowane.
Zgodnie z art. 57 TFUE sa to $wiadczenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem,
w zakresie, w jakim nie sg uregulowane przepisami o swobodnym przeplywie towardw,
kapitatu 1 os6b. Dalej przepis stanowi, ze z zastrzezeniem postanowien rozdzialu dotyczacego
prawa przedsigbiorczosci, $wiadczacy ustuge moze, w celu spelienia $wiadczenia,
wykonywa¢ przej$ciowo dziatalno$¢ w panstwie cztonkowskim $wiadczenia na tych samych
warunkach, jakie pafistwo to naktada na wiasnych obywateli. Uslugi wymienione w tekscie
art. 57 TFUE obejmuja dziatalno$¢ o charakterze przemystowym oraz handlowym, dziatalno$¢
rzemieslnicza, a takze wykonywanie wolnych zawodow. Z definicji ustug sg wyltaczone ustugi
w dziedzinie transportu oraz bankowosci 1 ubezpieczen (art. 58 TFUE). Sa to zatem ustugi,
tyle tylko, ze nie podlegaja one lub tez podlegaja w zmodyfikowany sposob przepisom

dotyczacym swobody przeptywu ustug. Przywotana definicja ushugi jest taka sama od wejscia

19 wyr. TSUE z 25.07.2018 r., C-553/16, TTL, EU:C:2018:604, pkt 45.
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w zycie Traktatu ustanawiajgcego FEuropejska Wspolnote Gospodarcza w1957 r.

Nie ulegla wigc zmianie od niemal siedemdziesigciu lat.

Juz pobiezna egzegeza art. 57 TFUE nakazuje zwroci¢ uwage na sposob skonstruowania
definicji omawianego pojecia. Ustawodawca traktatowy przyjmuje negatywne ujgcie swobody
Swiadczenia uslug. Konkretny stan faktyczny ma by¢ zatem najpierw rozpatrzony
z perspektywy innych swobdd. Dopiero gdy nie nadaje si¢ on do objecia ich zakresem, mozna
go uzna¢ za objety swobodg $wiadczenia ustug. W nauce podkresla si¢ wobec powyzszego
rezydualny charakter tej swobody!'®’. Co jednak istotne, TFUE nie ustanawia jakiejkolwiek
hierarchii migdzy poszczegolnymi swobodami. Sg one wzgledem siebie rownorzgdne i w petni
niezalezne. Prowadzi to do trudnosci w odréznieniu konkretnych swobdd, w szczegdlnosci
swobody $wiadczenia ustug i swobody przedsigbiorczosci!®®. Ta druga wraz ze swoboda
przeptywu pracownikow sg filarami swobody przeplywu osob. Odpowiednia kwalifikacja
ma znaczenie z punktu widzenia odmiennych skutkéw prawnych. W orzecznictwie TSUE
zidentyfikowano kryteria roznicujace te swobody. Szczegdlowa analiza tej problematyki
wykracza poza zakres prowadzonych rozwazan. Ta wzmianka shuzy podkresleniu, Ze pojgcie
ushugi ma na gruncie traktatu swoje wlasne znaczenie, ktore jest uwarunkowane kontekstem
i celem uzycia. Okolicznosci tych nie mozna pomina¢ w ramach analizy. Ustuga, jak i swoboda
Swiadczenia ustug, sa kategoriami wykorzystanymi przez prawodawce¢ unijnego
do urzeczywistnienia jednolitej przestrzeni gospodarczej zblizonej do tej panujacej w rynku
krajowym. Szerokie i otwarte pojecie ustugi pozwala osiaggna¢ ten cel. Eliminuje bowiem
ryzyko, ze dana sytuacja z elementem ponadnarodowym nie da si¢ zakwalifikowa¢ w ramach

jakiejkolwiek ze swobdd.

Z perspektywy celu prowadzonych rozwazan nalezy skierowa¢ uwage na dwa aspekty.
Pierwszy dotyczy normatywnej koncepcji ustugi wypracowanej w orzecznictwie TSUE
na gruncie prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Usluga - jako autonomiczne pojecie prawa

Unii Europejskiej - powinna by¢ rozumiana w sposéb jednolity'®®. Drugi aspekt odnosi sie

%7 M. Kozuch, Swoboda $wiadczenia ustug w Unii Europejskiej. System Prawa Unii Europejskiej. Podrecznik.
Tom XVII, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011, s. 3; 1. Wrobel, Traktatowe pojecie ushugi w
najnowszym orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej, PiP 9/2014, s. 42; M. J. Elsmore,
Intangible assets for intangible deliverables: trade marks at your service, JIPLP 2008, vol. 3, no. 9, s. 582.

98 P Horosz, Swoboda przedsigbiorczoéci a swoboda $wiadczenia ustug w orzecznictwie Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwosci, Glosa 1/2008, s. 18 i n.

199 I Wrébel, Traktatowe, s. 37; P. Horosz, Swoboda, s. 23.
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do relacji migdzy ustugami a towarami. Ujawnia si¢ on woéwczas, gdy porownanie dotyczy

przedmiotu swobody przeptywu towardéw oraz swobody przeptywu ustug.

Zgodnie z traktatem, uslugg jest $wiadczenie dostarczane czasowo o odptatnym
charakterze. W nauce wskazuje si¢ obok czasowego charakteru i odptatnosci kolejne dwie
cechy ushugi — niematerialno$¢ i legalno$¢®®°. Ponadto, aby mowié o swobodzie §wiadczenia
ushlug, musi wystgpi¢ element transgraniczny. To cecha o charakterze podmiotowym,
ktora dotyczy wszystkich swobdod na rynku jednolitym?'. Transgraniczny charakter
jest pochodng istoty swobod rynku wewnetrznego. Gwarancje wynikajace ze swobdd
nie dotycza sytuacji czysto wewngtrznych (krajowych), przez ktére rozumie si¢
brak jakiegokolwiek lgcznika zewnetrznego?’?. Wspomniane ujecie ustugi nie moze byé
przeniesione na grunt prawa znakéw towarowych. Takg mozliwo$¢ przekres$lajg juz pierwsze
dwie cechy: odptatno$¢ 1 czasowos¢ Swiadczenia. Usluga w prawie znakow moze mieé
charakter nieodptatny. Ponadto, traktatowa definicja ustugi shuzy urzeczywistnieniu idei
jednolitego rynku na obszarze Unii. R6znica migdzy swobodg $swiadczenia ustug a swoboda
przedsigbiorczo$ci polega na innym ujgciu czasu S$wiadczenia. Ustuga ma czasowy
1 przejsciowy charakter. Swoboda przedsigbiorczosci moze dotyczy¢ tych samych stanow
faktycznych co swoboda $wiadczenia ustug, np. dzialalnosci przemystowej lub handlowej,
o ile s3 one wykonywane stale. Z tego tez wzgledu ujecie ustugi w prawie pierwotnym Unii
rdzni si¢ od znaczenia tego poje¢cia w innych galeziach prawa.

Druga kwestig jest relacja miedzy ustuga a towarem?®.

Przedmiotem kazdej
dziatalnos$ci moze by¢ $wiadczenie ustug lub produkcja towaréw. Z punktu widzenia rynku
jednolitego sa to dwa swobodnie przemieszczajace sie transgranicznie czynniki produke;ji?®*.
Traktat nie definiuje towaru, chociaz samo to pojecie nie budzi tylu watpliwosci ile ustuga.
W nauce oba te przedmioty definiuje si¢ rownolegle, jednoczesnie wskazujac roznice

miedzy nimi. Tradycyjna cecha, ktéra decyduje o bycie ustugi, jest jej niematerialno$é®>.

200 4. Cieslinski, M. Szwarc, w: D. Kornobis-Romanowska (red.), System Prawa Unii Europejskiej. Tom 7. Prawo
rynku wewnetrznego, Warszawa 2020, s. 333; M. Kozuch, Swoboda, s. 26; M. Etel, Normatywna koncepcja ustug
uksztattowana w dorobku Unii Europejskiej, Forum Prawnicze 1(57)/2020, s. 24.

201 £ Skrzydto-Tefelska, w: D. Migsik, N. Péltorak, A. Wrébel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskie;.
Komentarz. Tom I (art. 1-89), Warszawa 2012, kom. do art. 57; M. Kozuch, Swoboda, s. 7; P. Horosz, Swoboda,
s. 24; A. Cieslinski, M. Szwarc, w: System Prawa Unii Europejskiej, s. 306.

202 Ibidem, zob. takze wyr. ETS 2 9.09.1999 r., C-108/98, RI.SAN., ECLI:EU:C:1999:400.

203 1 Wrobel, Relacje miedzy zakresami znaczeniowymi pojeé ,towar” i ,ushuga” na gruncie prawa Unii
Europejskiej, PPP 1/2014, s. 18;; M. J. Elsmore, Intangible assets, s. 582.

204 4. Cieslinski, M. Szwarc, w: System Prawa Unii Europejskiej, s. 335.

205 | Wrobel, Relacje, s. 19.
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Towar z kolei posiada cechy fizyczne. Przyjmuje si¢, ze ustuga jest wykonywanie na rzecz
innego podmiotu pewnych czynnosci z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy §wiadczacego,

ktore nie przybiera materialnej postaci®®.

Wsréd przyktadow ustug wymienia si¢
rozpowszechnianie audycji radiowych, dziatalno$¢ wypozyczalni filméw, dziatalnos$¢
rzemieslnicza, wykonywanie zabiegdéw medycznych, loterie i gry losowe, przeprowadzanie

207

audytow lub wykonywanie testamentow~"’. Kryterium materialnego charakteru nie zawsze

jest decydujace, zwlaszcza w dobie digitalizacji przedmiotow  materialnych.
Trybunal stosuje funkcjonalne podejécie. Towarami sa energia elektryczna’®® oraz gry

komputerowe??’, chociaz ich niematerialny charakter jest oczywisty.

Trudnosci dotycza sytuacji, w ktorych usluga jest potaczona z towarem. Ustuga moze
zosta¢ utrwalona na no$niku. Nalezy wowczas odrézni¢ ustuge oraz nosnik ustugowy,
ktéry jest elementem towarowym 1 podlega swobodzie przeptywu towardw.
Przyktadowo, transmisja sygnatu telewizyjnego jest ustuga, ale handel nagraniami jest objety
swoboda przeptywu towarow. W niektorych przypadkach wyrazne odroznienie ustugi
1 jej no$nika moze nie by¢ mozliwe. Nalezy wowczas ustali¢, ktory element dominuje
nad drugim. Jezeli jeden z nich jest catkowicie drugorzgdny wobec drugiego, to stosuje si¢

219 Opisang sytuacje zilustrowaé

przepisy o swobodzie przeptywu §wiadczenia dominujacego
mozna przyktadem z orzecznictwa Trybunal mianowicie uznaje, ze przedmioty materialne
zwigzane z organizowaniem loterii, takie jak kupony, formularze Iub reklamy,
nie s3 przedmiotem obrotu i1 nie mogg by¢ rozpatrywane w oderwaniu od ustugi, ktora polega

na udziale w loterii’!!

. Warto przytoczy¢ takze stan faktyczny w sprawie Levob Verzekeringen
i OV Bank*?. Spér dotyczyt dostarczenia programu informatycznego na nosnikach,
przeniesienia wlasnosci nos$nikdéw, przystosowania programu do potrzeb drugiej strony
oraz przeprowadzenia szkolenia pracownikdw kontrahenta. Powstata watpliwos$¢,
czy do umowy nalezy stosowa¢ gwarancje wynikajace ze swobody przeplywu towardéw
czy ustug. W wyroku Trybunal uznal, Zze dominujagcym $wiadczeniem byla ushuga,

ktéora polegata na dostosowaniu oprogramowania. Ustalenie nastapilo z odwolaniem

208 1hidem; M. Kozuch, Swoboda, s. 26.

207 4. Cieslinski, M. Szwarc, w: System Prawa Unii Europejskiej, s. 332.

208 wyr. ETS z 27.04.1994 r., C-393/92, Gemeente Almelo and Others v Energiebedrijf IJsselmij,
ECLLLEU:C:1994:171.

209 wyr. ETS z 26.10.2006 t., C-65/05, Commission v Greece, ECLI:EU:C:2006:673.

2% D Migsik, w: A. Wrébel (red.), Traktat ustanawiajacy Wspolnote Europejska. Komentarz. Tom I (art. 1-60),
Krakéw-Warszawa 2008, kom. do art. 28.

21 wyr. ETS z 24.03.1994 r., C-275/92, H.M. Customs and Excise v Schindler, ECLI:EU:C:1994:119.

212 wyr. ETS z 27.10.2005 r., C-41/04, Levob Verzekeringen and OV Bank, ECLI:EU:C:2005:649.
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do okolicznosci faktycznych sprawy. Trybunat wziagt pod uwage zakres §wiadczen, koszt i czas
trwania umowy. Z wyroku wynika, ze modyfikacja towaru, ktéra polega na jego dostosowaniu
do potrzeb drugiej strony umowy, jest ustuga. Nie ma znaczenia, czy w ramach umowy
nastepuje przeniesienie wilasnosci rzeczy. Aby ustali¢ charakter §wiadczenia w zlozonych
przypadkach, nalezy porownaé znaczenie wszystkich jego elementow?!3. Jezeli nie da sie
ustali¢ dominujacego $wiadczenia, to nalezy ocenia¢ stan faktyczny w $wietle przepisow
dotyczacych obydwu swobdd. Wowcezas postanowienia dotyczace swobody przeptywu ushug
stosuje si¢ wylacznie w zakresie ustlug, a te dotyczace swobody przeptywu towardéw
majg zastosowanie wobec elementu rzeczowego. Taka mozliwos¢ jest wyjatkiem od zakazu
kumulatywnego rozpatrywania jednego stanu faktycznego z perspektywy postanowien

dotyczacych dwoch i wiekszej liczby swobod?!,

Nalezy zatem zastanowic¢ si¢ nad tym, czy ujecie ustugi w traktacie, cho¢ nie odpowiada
pojeciu ustugi na gruncie ustaw prawnoznakowych, ma znaczenie? Nalezy opowiedzie¢ si¢ za
teza, ze pojecie ustugi w prawie traktatowym Unii Europejskiej ma swoje specyficzne
znaczenie. Ustawodawca unijny postuguje si¢ nim w celu wyczerpujacej regulacji rynku
jednolitego. Pozwala ono obja¢ postanowieniami traktatu kazda aktywno$¢ gospodarcza z

elementem ponadnarodowym.

§ 5. Pojecie ustugi w prawie znakow towarowych

I. Charakter prawny klasyfikacji nicejskiej i jej znaczenie

Zgodnie z art. 19 konwencji paryskiej panstwa zwigzkowe maja prawo zawierania
szczegOlnych porozumien w sprawach ochrony wtasnosci przemystowej. Jedng z wazniejszych
umow jest porozumienie dotyczace miedzynarodowej klasyfikacji towarow 1 ustug dla celow
rejestracji znakow podpisane w Nicei w 1957 r. Porozumienie ustanawia zasady jednolitego
klasyfikowania towarow oraz ustug i zobowigzuje sygnatariuszy do ich stosowania.
Klasyfikacja co pie¢ lat podlega rewizji przeprowadzanej przez komitet ekspertow.
Stuzy to dostosowaniu jej do zmieniajgcego si¢ otoczenia gospodarczego 1 w zatozeniu
ma zapewni¢ jej aktualno$¢. Zgodnie z porozumieniem, klasyfikacja nie ma wigzacego
charakteru w odniesieniu do oceny zakresu ochrony znaku oraz uznania znakéw ustugowych.

Kwestia znakow ustlugowych znalazta swdj wyraz w tekscie porozumienia ze wzgledu

213 Ibidem, pkt 60.
24 wyr. ETS z 22.01.2002 r., C-390/99, Canal Satélite Digital, ECLL:EU:C:2002:34.
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na uwarunkowania historyczne. W 1957 r. niewiele panstw przewidywatlo rejestracyjny system
ochrony znakéw ustugowych. To postanowienie stuzyto zachgceniu panstw do przystgpienia
do porozumienia nicejskiego - pomimo tego, ze nie uznawaly one wowczas znakow
ustugowych. W doktrynie przyjmuje sie, ze klasyfikacja ma formalny charakter®!>,

Stuzy celom fiskalnym i administracyjnym.

Klasyfikacja nicejska zawiera dwie listy. Pierwsza obejmuje alfabetyczny wykaz
towarow 1 ustug, a druga — klasyfikacje towarow i ustug wedtlug klas. W obecnym, 10. wydaniu
klasyfikacja sktada si¢ z 45 klas, sposrod ktorych pierwsze 34 sg klasami towarowymi,
a pozostate 11 (kl. 35-45) - ustugowymi. Analiza klasyfikacji prowadzi do wniosku, ze wiele
poje¢ okreslajacych ustugi ma funkcjonalny charakter. Istotnym elementem klasyfikacji
sa uwagi wyjasniajace do kazdej z klas. Stanowig one normatywna cz¢$¢ porozumienia
nicejskiego (art. 1 ust. 2 pkt 1). Klasyfikacja od 2000 r. ma zamknigty, enumeratywny charakter.
Wecezesniej ustugi, ktore nie odpowiadaly opisem do zadnej wyraznie wymienionej klasy,
mozna bylo zaszeregowa¢ do ostatniej z nich jako pozostate ustugi. Od 2000 r. jest to
juz niemozliwe.

Chociaz klasyfikacja nie definiuje takich poje¢ jak towar czy ustuga, to wywiera istotny
wplyw na ksztaltowanie tych poje¢ i ich zakresow znaczeniowych. Wagg klasyfikacji podkreslit
Trybunat Sprawiedliwosci w wyroku Netto Marken-Discount*'®. Zgodnie z nim, postanowienia
dyrektywy musza pozostawaé w pelnej zgodzie z konwencja paryska i nie moga wptywaé
na  zobowigzania  panstw  czlonkowskich,  ktore  wynikaja z  konwencji.
W S$wietle tego orzeczenia nie mozna przyjac¢ takiej definicji znaku, ktora wykluczataby
mozliwo$¢ jego rejestracji dla ushug zawartych w klasyfikacji’!”. W nauce zauwaza sig,
7ze stanowisko Trybunalu jest sprzeczne z niewigzaca naturg klasyfikacji nicejskie;j.
Niekiedy okresla sie poglad Trybunahu jako radykalny®'®. Tym niemniej, uzasadniona jest teza,

ze klasyfikacja w porzadku prawnym Unii Europejskiej wyznacza ramy pojecia ustuga.

Enumeratywny charakter klasyfikacji powoduje, ze towary 1 ustugi w systemie prawa

znakow tworzg zamknigta catos¢. Wszystkie towary 1 ustugi stanowig calo$¢ dzielong

218 R Skubisz, M. Trzebiatowski, w: R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo wiasnoéci
przemyslowej, Warszawa 2017, s. 394; J. N. Roberts, International trademark classification: a guide to the Nice
Agreement, 5% edition 2017, s. XXVII; A. Kur, w: A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark Law. A
Commentary, Oxford 2017, s. 214.

218 wyr. TSUE z 10.07.2014 r., C-420/13, Netto Marken-Discount, ECLI:EU:C:2014:2069.

217.C-420/13, pkt 37.

218 4. von Miihlendahl, D. Botis, S. Maniatis, I. Wiseman, Trade Mark Law in Europe, third edition, Oxford 2016,
s. 99.
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(totum divisionis), w ramach ktorej wyroznia si¢ cztony podziatu (membra divisionis): towary

i ushugi?!’®. Niekiedy w nauce przyjmuje sig, ze jezeli towar lub ustuga nie odpowiadaja opisom

220 Takie stanowisko -

klas klasyfikacji nicejskiej, to nie moze by¢ substratem znaku
wzmocnione orzeczeniem Trybunatu - ma istotng konsekwencj¢. W niektérych przypadkach
rejestracja znaku dla towarow lub ustug, ktére stanowia rzeczywisty przedmiot obrotu,
jest niemozliwa. Zasygnalizowany problem mozna  zilustrowaé¢  przyktadem.
Nieruchomos¢ jest rzecza, ktora w $wietle nomenklatury klasyfikacji powinna by¢ towarem.
Klasyfikacja nicejska nie przewiduje jednak takiego towaru. Dopuszcza mozliwos¢ rejestracji
znaku dla uslug zwigzanych z nieruchomosciami takich jak ustugi budowania nieruchomosci,
finansowania ich czy konsultacji w zakresie nieruchomosci. Same nieruchomosci nie sg jednak
towarami. Przesadza to o braku mozliwosci rejestracji znaku towarowego przeznaczonego
do odr6zniania nieruchomosci jako przedmiotu obrotu i rodzi konieczno$¢ zglaszania oznaczen
dla ustug zwigzanych 2z nieruchomo$ciami. Opisany stan sktania do refleksji,
czy — przyktadowo - znak zarejestrowany dla ustug budowania nieruchomosci jest uzywany
W sposOb rzeczywisty, jezeli deweloper samodzielnie nie buduje nieruchomosci, a jedynie

wprowadza je do obrotu??!

. Szczego6lna regulacja dotyczaca uzywania znaku przez osoby
trzecie za zgoda uprawnionego nie rozwigzuje tego problemu w sposob satysfakcjonujacy.
Nalezy bowiem zwréci¢ uwage, ze domy prefabrykowane sa uwzglednione w klasyfikacji
jako towary. Mozna argumentowac, ze towarem jest jedynie rzecz ruchoma, niemniej wydaje
sig, ze dzi$ takie stanowisko jest przestarzate. W nauce wyjasnia si¢, ze do czasu rozstrzygnigcia
tej kwestii przez Trybunal, urzedy patentowe nie powinny rejestrowaé znakow

dla nieruchomos$ci. Analogicznie rzecz przedstawia si¢ w odniesieniu do praw wlasnosci

intelektualnej oraz papierow warto§ciowych. Obrot tymi przedmiotami jest ustugg.

W doktrynie przyjmuje si¢, ze ustugg w $wietle klasyfikacji nicejskiej jest po prostu
aktywno$¢ (czynno$é)??%. Najistotniejsze znaczenie ma nota wyjasniajaca do ushug dotyczacych

obrobki materiatow (kl. 40). Zgodnie z nig®*® klasa 40. obejmuje m.in. ustugi polegajace

219 7 Ziembinski, Logika praktyczna, wyd. XXIII, Warszawa 2000, s. 57.

220 4. Nordemann-Schiffel, w: Ch. Rohnke, R. Ingerl, A. Nordemann-Schiffel (red.), Markengesetz: Gesetz iiber
den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 4. Auflage, BeckOK 2023, kom. do § 3, Nb. 16-17; 4. Kur,
w: A. Kur, V. v. Bomhard, F. Albrecht (red.), Markenrecht, 2. Auflage, BeckOK 2018, kom. do § 3, Nb. 731 77.
221 4. Nordemann-Schiffel, w: Markengesetz, kom. do § 3, Nb. 16 -17.

222 1 N. Roberts, International, s. XXVIIL

223 Class 40 includes mainly services rendered by the mechanical or chemical processing, transformation or
production of objects or inorganic or organic substances, including custom manufacturing services. For the
purposes of classification, the production or manufacturing of goods is considered a service only in cases where
it is effected for the account of another person to their order and specification. If the production or manufacturing
is not being performed to fulfil an order for goods which meet the customer's particular needs, requirements, or
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na przeksztatcaniu lub wytwarzaniu przedmiotdéw lub substancji nieorganicznych
lub organicznych, w tym ustugi produkcyjne na zamoéwienie. Dla celéw klasyfikacji, produkcja
lub wytworzenie towaru sa uwazane za ustuge tylko w przypadku, gdy sa wykonywane
na zamowienie innej osoby i zgodnie z jej instrukcjami. Jezeli wytwarzanie towaru nie shuzy
zindywidualizowanym potrzebom zamawiajgcego, wowczas ma ono zazwyczaj charakter
pomocniczy w stosunku do towaréw bedacych przedmiotem handlu. Z tre$ci objasnien wynika,
ze dziatalno$¢ produkcyjna moze by¢ pod pewnymi warunkami ustuga. Jest tak wowcezas,
gdy nastepuje na zamdwienie innej osoby i zgodnie z jej instrukcjami. Nota daje podstawy
do przyjecia, ze dzialalno$¢ rzemieslnicza jest ustuga w prawie znakéw towarowych.
Ma to znaczenie z uwagi na przyjmowany w doktrynie dychotomiczny charakter podziatu
na towary i ushugi??*. Kazde dobro powinno dawaé sie przypisa¢ do jednej z dwéch kategorii -
towarow albo ustug. Jest to przyktad alternatywy rozlacznej. Jeden przedmiot nie moze by¢
towarem 1 ushuga. Niekiedy jednak granica migdzy towarem a ustuga jest niewyrazna.
Mozna wskazaé trzy grupy takich sytuacji. Pierwsza dotyczy posrednictwa, a w szczegdlnosci
handlu detalicznego oraz hurtowego towarami lub uslugami. Do drugiej naleza czynnoS$ci
Swiadczone w ramach procesow produkcyjnych. Trzecig grupe stanowi dziatalno$¢
rzemie$lnicza. Nalezy przy tym pamigtat, Ze na gruncie p.w.p. nie obowigzuje zasada
zwigzania znaku z przedsi¢biorstwem. Zglaszajacy nie musi prowadzi¢ dziatalno$ci

gospodarczej w zakresie towarow lub ustug objetych zgltoszeniem.

Udzielenie prawa na znak przeznaczony do odrdzniania towardéw i ushug oznacza, ze
prawo to ma mieszany charakter. Jego przedmiotem jest znak towarowy w czesci dotyczace]
towarow oraz znak ustugowy w czesci dotyczacej ustug. Wywotuje to okreslone skutki prawne.
Jeden z nich jest szczegllnie istotny na etapie nabycia prawa. Organ ma obowigzek
zweryfikowac, czy oznaczenie posiada zdolno$¢ rejestracyjng zarowno dla towardw jak i ustug
wskazanych w zgloszeniu. Moze si¢ okazac¢, ze znak nadaje si¢ do rejestracji jedynie w czgsci
dotyczacej towarow/ustug, a w innej nie. W konsekwencji nalezy zastrzec, ze teza
o dychotomicznym charakterze podzialu na towary i ustugi nie wplywa na mozliwo$¢

zgloszenia znaku zaréwno dla towardw, jak i ustug.

specifications, then it is generally ancillary to the maker's primary commercial activity or goods in trade. If the
substance or object is marketed to third parties by the person who processed, transformed or produced it, then
this would generally not be considered a service.

224 J Preiss, Die Anwendung, s. 28; M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 1; K.-H. Fezer,
Markenrecht, kom. do § 3, Nb. 268; P. Strobele, Praktische Erfahrungen mit dem neuen Zeichenschutz fiir
Dienstleistungsmarken, GRUR 1981, s. 775.
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Nalezy jednak postawi¢ pytanie o celowo$¢ praktyki zglaszania znakow zaréwno
dla towaréw jak i1 ustug. Ryzyka zwigzane z rejestracja jednego znaku dla towardéw i ushug
najlepiej zobrazowac kilkoma przyktadami. Jezeli spotka, ktéra §wiadczy ustugi cateringowe,
zamierza zgtosi¢ znak to powinna rozwazy¢, czy oferowane przez nig §wiadczenia sg towarami
czy ushugami. Te §wiadczenia z reguly polegaja na przygotowywaniu positkow zgodnie
z wyborem klienta, pakowaniu ich i dostarczaniu gotowych positkéw pod drzwi wskazanego
przez klienta lokalu. Czy taka spotka powinna zglosi¢ znak dla uslug dostarczania zywnosci
1 napojow czy tez dla gotowych positkow? W pierwszym przypadku zgloszone oznaczenie
jest znakiem ustugowym, a w drugim — znakiem towarowym. Mozna wskaza¢ inny przykiad.
Podmiot zainteresowany zgloszeniem znaku zajmuje si¢ przetwarzaniem odpadow.
W ramach dziatalnosci skupuje odpady od 0sob trzecich, przetwarza je, a nastepnie wprowadza
do obrotu towary z recyklingu. Czy powinien zglosi¢ znak wylacznie dla towarow
albo wylacznie dla ustug, czy tez dla towardéw oraz ustug? Decyzja, dla jakich przedmiotéw —
towarow lub ustug — zglosi¢ znak, wptywa nie tylko na zakres weryfikacji zdolnosci
rejestracyjnej znaku. Najistotniejsze znaczenie tej dystynkcji ujawnia si¢ na plaszczyznie tresci
prawa na znak. Zgodnie z zasada specjalizacji, uzyskanie prawa daje wylaczno$¢ uzywania
znaku tylko w odniesieniu do towarow lub ustug wskazanych w decyzji o udzieleniu prawa.
Z reguty w opisanych wyzej sytuacjach przedsigbiorcy zgtaszaja znaki zaréwno dla towarow,

jak i ustug®®

. Wydaje si¢ jednak, ze nalezy dazy¢ do precyzji w okreslaniu zakresu
przedmiotowego prawa ochronnego i tam, gdzie jest to mozliwe, jednoznacznie kwalifikowa¢

konkretne $wiadczenia.

Urzad Patentowy RP stosuje klasyfikacje nicejska. Zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministrow z 2016 1.2%° zglaszajacy, sporzadzajac wykaz towaréw, ma obowigzek wskazaé
klasy odnoszace si¢ do okreslonych towaréw zgodnie z aktualng klasyfikacja.
W mys$l art. 138 ust. 1 p.w.p., wskazanie towarow lub ustug, dla ktorych znak
jest przeznaczony, jest jednym z obligatoryjnych elementow zgloszenia. Zgtoszenie znaku dla
towarow lub ustug, ktore nie daja si¢ przyporzadkowaé do Zzadnej klasy klasyfikacji nicejskiej,
jest brakiem formalnym zgloszenia. Organ wzywa wowczas zglaszajacego do usuniecia braku

pod rygorem umorzenia postgpowania (§11 ust. 2 rozporzadzenia Prezesa RM z 8.12.20161.).

225 K. Hodkinson, Service marks - some comments on the new Registry Work Manual, EIPR 1987, 9(3), s. 74, 76.
226 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z 8.12.2016 t. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgloszen
znakow towarowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2053).
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I1. Uwagi prawnoporéwnawcze

1. Rozwiazanie prawa amerykanskiego

W ramach uwag wprowadzajacych wyjasniono, ze system ochrony znakéw w Stanach
Zjednoczonych opiera si¢ na odmiennych od znanych na kontynencie zasadach. Przez dtugi
czas jedyng podstawg nabycia prawa do znaku skutecznego na terytorium catego kraju byto
jego rzeczywiste uzywanie w obrocie migdzystanowym. Rejestracja miala charakter
deklaratoryjny. Stwarzata uprzywilejowang sytuacj¢ prawng uprawnionego w razie sporu
o naruszenie. W zwigzku z tym zglaszajacy musiat, dokonujac zgloszenia, przedtozy¢ probki
uzywania znaku. W toku postepowania rejestracyjnego urzad weryfikowal, czy znak
byl uzywany w sposob rzeczywisty. Z tego wzgledu decyzje, ktore sg przywolywane w ramach
rozwazan, dotycza najczesciej zagadnienia rzeczywistego uzywania znaku ustugowego.

Tym niemniej, ta kwestia jest silnie zwigzana z podejmowanym zagadnieniem.

W nauce neguje si¢ potrzebe formulowania ogodlnej definicji ustugi??’. Sad patentowy
w jednym z wyrokéw stwierdzit, ze brak definicji ushugi wynika z mnogosci ,,ustug, jakie ludzki
umysl jest w stanie sobie wyobrazi¢. Termin ten, ipso facto, nalezy interpretowaé liberalnie”??8,
Ustuga jest wige kategorig otwarta. Dzigki elastycznej formule mozna obja¢ tym pojeciem
takie §wiadczenia, ktore dopiero si¢ wyksztatcaja lub ktérych warunki obrotu odbiegaja
od standardowych. Warto przy tym zwroci¢ uwage, ze warunkiem uznania $§wiadczenia
za ushuge jest jego niezalezna 1  samodzielna  obecno$¢ w  obrocie.
Urzad amerykanski potwierdzil takie zapatrywanie w sprawie The Procter & Gamble
Company*®. W decyzji wskazano, ze ,dostarczanie mydla jest ustuga $wiadczong
spoleczenstwu; reklamowanie tego mydta, informowanie opinii publicznej przez dostawce
o zaletach tego produktu rowniez jest ustuga §wiadczong spoteczenstwu, ale jest oczywiste,
ze nie beda to ustugi dla celow rejestracji domniemanego znaku ustugowego’?°.
Odbiciem mys$li zawarte] w przywotanym orzeczeniu jest ujecie ushugi przedstawione
w oficjalnym poradniku TMEP, ktory zawiera wytyczne dla pracownikoéw urzedu w zakresie

procedury rejestracyjnej znakdéw. Na gruncie tego dokumentu, aby moéwi¢ o ustudze,

nalezy ustali¢ trzy kwestie.

227 J. T. McCarthy, McCarthy on Trade Marks, § 19:84; P. M. Schoenhard, Why Marks, s. 972.

228 wyr. CCPA 7 27.04.1979 ., American Intern. Reinsurance Co. v. Airco, 570 F.2d 941, CCPA 1978.
229 dec. USPTO z 13.04.1953 r., the Procter & Gamble Company, 97 USPQ 78, 1953, WL 4960.

280 Ibidem.
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Po pierwsze, ustuga musi by¢ rzeczywistg dziatalnoscig. Nie moze to by¢ jedynie idea,
koncepcja lub pomyst. Przyjmuje si¢ na przyktad, ze nazwa okre§lonego procesu lub systemu
per se nie jest ustuga®!. Po drugie, ustuga musi by¢ kierowana do osob trzecich wobec
uslugodawcy. Ma zatem charakter §wiadczenia realizowanego na zamoéwienie lub na rzecz
innych podmiotow. W pewnych przypadkach mogg pojawi¢ si¢ trudnosci z okresleniem,
czy $wiadczenie stuzy osobom trzecim czy samemu $wiadczacemu. Nalezy wowczas ustalic,
ze osoby trzecie s3 dominujagcymi odbiorcami tych uslug. Warto wskazaé przyktady sytuaciji,
ktore byly niejednoznaczne. Spotka zajmujaca si¢ produkcjg i wprowadzaniem do obrotu
napojow bezalkoholowych zglosita znak Pepper Man**? dla sponsoringu i obstugi ushig
konkursowych. Znak byl umieszczany na artykutach promocyjnych zwigzanych z loterig
zorganizowang dla kupujacych napoje. Zdaniem urzedu, tego rodzaju dziatalno$¢ miata stuzy¢
promocji towaréw. Sama loteria nie byla ustuga z uwagi na jej uzupetniajacy charakter.

233 zglaszajacym byta spotka zawigzana

Urzad odmoéwit rejestracji znaku. W innej sprawie
w celu nabywania i1 rozwijania zasobéw oraz innych interesow spotki dominujace;.
Spotka ustanowita w ramach wewnetrznej struktury plan reinwestycji dywidend i zakupu akcji
przez akcjonariuszy. Zgtoszony znak miat odréznia¢ ushugi publicznego oferowania akcji,
ktére obejmowaly uczestnictwo przez kontrole lub znaczng inwestycje w portfelu spotek
z naciskiem na branz¢ hotelarska, nieruchomos$ci, rozwoju zasobow 1 produkcji.
Urzad w decyzji odmawiajacej rejestracji wyjasnit, ze tego rodzaju aktywno$¢ to powszechna
1 rutynowa dziatalno$¢ korporacyjna. Nie jest adresowana do osob trzecich, a jedynie
do akcjonariuszy, ktorych ogot tworzy spotke. Warunek, aby ustugi byly kierowane
do o0sdb trzecich, nie jest spelniony takze w przypadku zgtoszenia znaku dla prowadzenia badan

klinicznych przez przedsigbiorstwo produkujace produkty lecznicze®*.

Po drugie, ustuga ma r6zni¢ si¢ jako$ciowo od czynnosci niezbednych do sprzedazy

wlasnych towaréw lub §wiadczenia innych ustug przez zgtaszajacego?’

. W praktyce oznacza
to, ze nie sg ustugami czynnosci o charakterze wylacznie pomocniczym. Warto dodac,
ze te¢ okoliczno$¢ traktuje si¢ liberalnie. Urzad w jednej z decyzji wskazal,

Ze nie ma ,,rozréznienia miedzy ustugami ze wzgledu na ich gtowny, uboczny lub pomocniczy

21 wyr. CCPA z 19.04.1973 r., Universal Oil Products Co., 476 F.2d 653, CCPA 1973.
232 wyr. CAFC z 24.12.1987 r., Dr Pepper Company, 836 F.2d 508.

233 wyr. CAFC z 14.02.1985 r., Canadian Pacific Limited, 754 F.2d 992.

234 TMEP 1301.01(b)(vi).

235 J T. McCarthy, McCarthy on Trade Marks, § 19:84.
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charakter. Musza to by¢ po prostu ustugi”?*¢. W zwiazku z tym fakt, ze ustuga shuzy sprzedazy
innych towaréw lub ustug, nie powoduje, ze nie nadaje si¢ ona do bycia substratem znaku.
Zdaniem urzedu, pomocniczy charakter uslug nie wptywa na fakt, ze ,,jest ona w mniejszym
stopniu ustugg ani nie sprawia, ze znak uzywany w sprzedazy lub reklamie takiej ustugi
jest w mniejszym stopniu znakiem ustugowym”?3’. Wobec tego te ceche ustugi ujmuje sie
z reguly od strony negatywnej. Aktywno$¢ nie jest ustuga woéwczas, gdy ma charakter

catkowicie i powszechnie uboczny wzgledem innych towaréw lub ustug.

W literaturze wskazuje si¢ pomocnicze kryteria, dzigki ktorym mozna odrozni¢ ustugi
od czynnosci ich niestanowigcych?*®. Nalezy ustali¢, czy aktywnosé jest jedynie narzedziem,
za pomocg ktérego podmiot prowadzi sprzedaz towaréw albo $wiadczy inne ushugi.
W drugiej kolejnosci trzeba rozwazy¢, czy analizowana aktywno$¢ jest nierozerwalnie
zwigzana z gtéwna dziatalno$cig. Jezeli podmiot nie podjatby si¢ tej aktywnosci, gdyby
nie prowadzit gtéwnej dziatalnosci, to nalezy przyjac, ze nie jest to ustuga. W ostatnim kroku
bada sie, czy ta aktywno$¢ ma niezalezng wartos¢ ekonomiczng. Innymi stowy, nalezy ustalié,
czy jest oferowana samodzielnie w obrocie**. Testu tego nie spehiajg na przyklad czynnosci
podejmowane przez producenta w trakcie procesow produkcyjnych, sprzedaz wiasnych
towaré6w, promocja i reklama tych towaréw, a takze $wiadczenie ustug naprawczych
i gwarancyjnych wobec uprzednio zbytych wiasnych towaré6w?*. Jesli jednak wymienione
czynno$ci wykraczaja poza zakres §wiadczen normalnie przyjetych i oczekiwanych w danych
stosunkach, to ich kwalifikacja moze ulec zmianie. Nalezy bowiem uwzgledni¢ catoksztatt
okolicznosci zwigzanych z funkcjonowaniem podmiotu w obrocie. Przyjmuje sig,
ze odptatno$¢ 1 fakultatywnos$¢ $wiadczenia sg powaznymi wskazéwkami do uznania go
za ustuge. Przyktadowo, ustugi naprawcze sa z reguly $wiadczone w ramach gwarancji.
Maja wylacznie uboczny charakter wobec sprzedazy towaru. Tym niemniej, nalezy przyjac,
7e sa to ustugi, jezeli s3 oferowane jako dodatkowe, nieobowiazkowe i odptatne §wiadczenie?*!.

Ocene przeprowadza sie z perspektywy wlasciwego kregu odbiorcow>*,

236 dec. TTAB z4.01.1963 r., JOHN BREUNER COMPANY, 136 U.S.P.Q. 94, 1963 WL 7789.

27 Ibidem.

238 J T. McCarthy, McCarthy on Trade Marks, § 19:87.

239 wyr. CAFC z 3.08.2012 1., Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc., 686 F.3d 1376, 1382, 103 U.S.P.Q.2d 1672.
240 Ibidem, § 19:89.

241 dec. TTAB z 30.12.1980 r., Otis Engineering Corp., 217 USPQ 278, 1982 WL 51981.

242 wyr. CAFC z 2016 1., Jobdiva, Inc., 843 F.3d 936, 942, 121 U.S.P.Q.2d 1122, 1126.
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Rozwigzanie prawa amerykanskiego jest zatem mocno zakorzenione w tradycji prawa
amerykanskiego. Niemniej, ze wzglgdu na fakt, ze to wlasnie Lanham Act jako pierwsze
przewidziato ochrong prawnoznakowa oznaczen ustug to rozwigzanie to stanowi podstawe

koncepcji proponowanych w doktrynie praw krajowych panstw europejskich.

2. Rozwigzanie prawa francuskiego
W doktrynie francuskiej nie pos§wieca si¢ wiele uwagi pojeciu ustugi oraz dystynkcji
miedzy towarami a ustlugami. Nalezy zatem odwota¢ si¢ do pogladéw, ktére zaprezentowano
w okresie poprzedzajacym wprowadzenie znaku ustugowego do prawa znakéw towarowych
lub niedlugo po wejsciu w zycie ustawy z 1964 r., ktora wprowadzita kategori¢ znakow

ustlugowych.

Jednym z pierwszych autoréw, ktory przedstawit stanowisko w tej kwestii,
byl C. E. Mascarenas. Zgodnie z jego pogladem, ustuga to odptatne §wiadczenie okreslonych

243 Definicja ta ma charakter

czynno$ci na rzecz klienta z wyltaczeniem produkcji i sprzedazy
negatywny, poniewaz ogranicza zakres ustug przez wylaczenie dziatalno$ci produkcyjnej
1 handlowej. Nalezy zwrdci¢ uwage na zarobkowy charakter jako ceche definiujaca ustuge.
Takie waskie ujecie budzito sprzeciw innych autoréw?**. Argumentowano, Ze sa takie
podmioty, ktore cho¢ uczestnicza w zyciu gospodarczym i1 majg interes w rejestracji wlasnych
oznaczen, to §wiadcza gtownie - lub jedynie - ustugi pod tytutlem darmym. Podmioty - takie jak
fundacje, organizacje sportowe, kulturalne lub humanitarne, ktére wykonuja czynno$ci na rzecz
0sOb trzecich w obrocie - nie mogtyby zarejestrowa¢ uzywanych przez siebie oznaczen.
Zwraca réwniez uwage fakt, ze dziatalno$¢ produkcyjna jest wyraznie wylaczona z zakresu

ustug. Rozwazano, czy dotyczy ono takze $wiadczenia czynnosci produkcyjnych

wykonywanych przez przedsiebiorcow na zlecenie innych podmiotow>+.

Wiasny poglad w tym zakresie przedstawit takze P. Mathely. Autor przyjal, Ze ustugami
sg czynno$ci wykonywane na rzecz i rachunek innej osoby?*’. Odplatno$é nie jest cecha
konieczng uslugi. Pojecie ustugi nie obejmuje jednak wytwarzania oraz dostarczania

przedmiotow materialnych. Zdaniem P. Mathely mozna wyrdzni¢ dwie kategorie ushug:

243 C. E. Mascarenas, La marque de service, Propriété Industrielle 1959, Etudes Générales, s. 137.

244 R Dusolier, La marque de service, R.IP.I.A. 59/1965, 5.183; M.-A. Pérot-Morel, Les marques, s. 294-295.
245 M -A. Pérot-Morel, Les marques, s. 294-295.

246 p_ Mathely, Le droit, s. 83.
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materialne oraz czyste®*’

. Ustugi materialne sg zwigzane z towarami i wptywaja bezposrednio
na ich strukture. Co istotne, towary poddane uslugom nie stanowig przedmiotu wiasnos$ci
swiadczacego. Sa to m.in. ushugi budowlane, instalacyjne, wydobywcze, pakowanie
1 skladowanie towarow, ustugi zaopatrzenia w zZywnos$¢ i napoje lub czynnos$ci zwigzane
z wladaniem rzeczami - takie jak najem lub dzierzawa. Ustugi czyste nie dotycza bezposrednio
przedmiotdw materialnych ani nie wptywaja na ich posta¢. Ustlugami czystymi sg wszystkie te,
ktérych nie mozna zaliczy¢ do kategorii ustug materialnych. Jest to wiec kategoria rezydualna.
Klasycznym przykladem takiej ustugi jest §wiadczenie o intelektualnym charakterze, czesto
realizowane przez osob¢ wykonujagcg wolny zawodd. Dychotomiczny podziat ustug
zaproponowany przez autora poczatkowo spotkal si¢ z akceptacja doktryny. Potem zostat

skrytykowany jako sztuczny i nieprecyzyjny>*.

Wskazywano na przyktad, ze ustugi
architektoniczne, ktore wydaja si¢ naleze¢ do kategorii ustug czystych, w wielu przypadkach
oddzialuja na obiekty materialne. Ich wynik czesto materializuje si¢ w jakim$ nos$niku,

ktory moze by¢ przedmiotem obrotu.

Przeglad pogladow zaprezentowanych we francuskiej nauce wypada zakonczy¢
stanowiskiem M.-A. Pérot-Morel. Autorka wigze ustuge z podstawowa funkcja znaku?*.
Znaki towarowe oraz ushlugowe stuza odréznieniu ze wzgledu na pochodzenie handlowe
konkretnego przedmiotu obrotu. W taki sposéb realizujg funkcje wskazywania pochodzenia.
Znak uslugowy stuzy odrdznieniu ushugi jako konkretnego, niezaleznego $wiadczenia
o charakterze niematerialnym. Z tego wzgledu nalezy przyja¢, ze ustuga musi uczestniczy¢
w konkurencji. Ma zatem stanowi¢ przedmiot obrotu z perspektywy klienteli. Jezeli tak jest,
to wowczas nadaje si¢ do bycia substratem znaku ustugowego. Nie ma znaczenia, czy ustuga
jest $wiadczona w ramach proceséw produkcyjnych. Jezeli bowiem okre§lone czynnos$ci moga
by¢ oferowane osobom trzecim, cho¢by nastepowaty w ramach produkcji, to nalezy przyjac,
ze uczestniczg w konkurencji z czynnosciami tego samego rodzaju $wiadczonymi przez inne
podmioty. Autorka ujmuje wigc ustuge z innej strony: ustuga powinna by¢ rozumiana
przede wszystkim jako przedmiot (substrat) znaku, ktoéry umozliwia pelnienie przez znak
funkcji odrozniajacej ze wzgledu na pochodzenie. Pojecie ustugi ma znaczenie tylko wtedy,

gdy da sie ja zidentyfikowaé za pomocg oznaczenia. Aby to ustali¢, nalezy odpowiedzie¢

247 Ibidem.
248 M -A. Pérot-Morel, Les marques, s. 290.
249 M.-A. Pérot-Morel, Les marques, s. 296. Warto podkreslié, ze juz wczesniej w nauce szwajcarskiej zblizony

poglad wyrazit E. Fleury. Jego zdaniem, dystynkcja migdzy towarami a ustugami w prawie znakéw towarowych
powinna by¢ okreslana z perspektywy odbioru danego dobra przez klientelg - zob. E. Fleury, Les marques, s. 57.
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na pytanie, czy ustuga jest kierowana do osob trzecich, a jesli tak — to do kogo?
Przyktadowo, podmioty $wiadczace ustugi produkcyjne na zamowienie osob trzecich kieruja
swoja oferte nie do konsumentdw produkowanych towarow, ale wobec ich producentow.
Moga si¢ jednak zdarzy¢ przypadki graniczne. Niekiedy ustugi $wiadczone w ramach procesow
produkcyjnych wptywaja na struktur¢ przedmiotow materialnych tak bardzo, ze trudno
o jednoznaczng kwalifikacj¢. Nalezy wowczas rozwazy¢, czy oznaczenie odrdznia towar

250

od innych towardw tego samego rodzaju czy tez czynno$¢ realizowang na nim~".

Dotyczy to na przyktad ustug przetworczych.

Koncepcja M.-A. Pérot-Morel czerpie z doktryny amerykanskiej. Ktadzie bowiem
nacisk na percepcje odbiorcow jako okolicznos¢ kluczowa dla ustalenia, czy czynnos¢

jest ustuga. Ten poglad jest aprobowany przez innych autoréw?'.

Problem ustugi i jej zakresu znaczeniowego zyskal na nowo uwage w ramach dyskusji
nad handlem detalicznym 1 hurtowym towarami. W tym aspekcie zwraca uwage podejScie
francuskiego urzedu patentowego sprzed wyroku prejudycjalnego w  sprawie
Praktiker Bau- und Heimwerkermdrkte AG. Organ nie uznawat sprzedazy detalicznej towarow
jako ushugi niezaleznej od towaru??. Przyjmowal, ze nie jest to ushuga, ale jedynie

253

aktywnos¢ Sugeruje wigc roznice miedzy tymi pojeciami. Przedstawiona kwestia

jest przedmiotem analizy w dalszej czgsci pracy.

3. Rozwigzanie prawa niemieckiego
Pojecie ustugi budzi zainteresowanie w piSmiennictwie niemieckim. Przeglad pogladow
wypada rozpocza¢ od stanowiska R. Schreinera. Jego zdaniem, ustugg jest dzialalno$¢
handlowa, naukowa lub artystyczna oferowana zazwyczaj za wynagrodzeniem, o ile tylko
posiada niezalezne znaczenie gospodarcze 1 nie jest zwigzana pierwotnie z produkcja

lub dystrybucja dobr materialnych?>*

. Charakter ustugi nalezy ustali¢ z odwotaniem do dwdch
kryteridéw. Po pierwsze, ustuga jest jedynie czynno$¢ podejmowana w obrocie gospodarczym.
Kategoria ta nie obejmuje aktywno$ci realizowanych na wlasny uzytek, wewnatrz

przedsigbiorstwa. To kryterium pozwala odr6zni¢ ustugi od innych czynnosci z perspektywy

20 Ihidem, s. 299-300.

1 4. Chavanne, J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, Paris 1976, s. 226.

22 )1 Grabrucker, Marks for retail services — an example for harmonizing trade mark law, IIC 34(5)/2003, s. 508.
23 J Passa, Droit de la propriété industrielle. Tome 1, 2. edition, Paris 2009, s. 197-198.

254 R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 123.
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odbiorcow?>. Po drugie, ustuga powinna posiada¢ niezalezng warto$¢ gospodarcza.

Usluga ma stanowi¢ przedmiot obrotu. Nie moze zatem by¢ czynnos$cig wytacznie pomocnicza

wzgledem innych towaréw badz ustug?®.

Jezeli aktywno$¢ pelni stuzebng rolg,
to jest pochtaniana przez gtowny przedmiot dziatalnosci. Nie jest dostrzegana przez odbiorcow.
Autor, konkretyzujac drugie kryterium, dokonuje rozréznienia na ustugi oraz czynnos$ci
pomocnicze. Te drugie nie sg ustugami. Stuza one bezposrednio i wylacznie sprzedazy
towarow. Czynnos$ci pomocnicze nie wykraczaja poza to, czego odbiorcy zwykle oczekuja
jako czynnosci dodatkowej do glownego $wiadczenia®®’. Przyktadowo, transport towarow
przez sprzedajacego do miejsca wyznaczonego przez nabywce nie jest niezalezng czynnoscig

wobec sprzedazy tego towaru, a przez to nie jest ushugg?>®. Podziat na ustugi pomocnicze

oraz gtdéwne zaczerpnigto z prawa amerykanskiego.

Zgodnie z prezentowanym pogladem ocena obu kryteriow powinna
by¢ przeprowadzana z perspektywy potencjalnych 1 rzeczywistych nabywcow.
Percepcja odbiorcow ma decydujace znaczenie. Mozna to zilustrowa¢ przyktadem.
Organizowanie branzowych wystaw przez producenta towaréw sluzy zwykle promocji
tych towarow 1 przez to ma pomocniczy charakter. Jezeli jednak swoja oferte
poza organizatorem prezentujg takze jego konkurenci, a w programie przewiduje si¢ prelekcje,
wyktady lub inne aktywnosci, to nalezy przyjac, ze jest to ustluga o niezaleznym znaczeniu

gospodarczym.

Autor wyodrebnia trzy kategorie ustug: ustugi materialne, czyste (klasyczne) oraz ustugi
swiadczone przez przedstawicieli wolnych zawodow. Uslugi materialne polegaja na
przetwarzaniu i obrobce towardw, ich usuwaniu, transportowaniu lub przechowywaniu.
W ujeciu R. Schreinera ustugi materialne stanowia niejednolita kategorig, ktora obejmuje
zachowania $wiadczone przed wprowadzeniem towaru do obrotu (mozna je okresli¢ mianem
uslug produkcyjnych) oraz §wiadczone po wprowadzeniu towaru na rynek. Te pierwsze
sg $wiadczone w ramach procesu produkcyjnego i przyczyniaja si¢ do wytworzenia produktu
koncowego. Nie sg ustugami, jezeli s3 podejmowane przez przedsigbiorce wewnatrz wtasnego
przedsigbiorstwa. Maja woéwczas wewnetrzny charakter — nie s3 przedmiotem obrotu.

Pozostaja bez znaczenia dla odbiorcow gotowych towarow. W przeciwienstwie do

255 Ibidem, s. 117; zob. takze J. Preiss, Die Anwendung, s. 31; K.-H. Fezer, Markenrecht, kom. do § 3, Nb. 267.
256 Ibidem, s. 136 i n.; P. Strobele, Praktische, s. 776; M. Grabrucker, Braucht die Dienstleistungsgesellschaft die
Einzelhandelsmarke?, GRUR 2001, s. 624.

257 Ibidem, s. 139.

2%8 Ibidem, s. 123.
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tych czynnosci, ustugi produkcyjne swiadczone na rzecz 0sob trzecich sg przedmiotem obrotu.
Ich odbiorcami sg producenci towaréw koncowych. Przykladem mogg by¢ ushugi takie jak
przetwarzanie polproduktow, ktore konkuruja z innymi czynno$ciami tego samego rodzaju.
Nie uczestnicza w konkurencji z gotowymi towarami, ale z innymi ustugami przetwarzania

potproduktow. Sa to wiec ustugi o niezaleznym znaczeniu gospodarczym?>°.

Mozna takze wskaza¢ inny przypadek. Podmiot moze nabywa¢ surowce, przetwarzaé
je 1 nastepnie wprowadza¢ do obrotu tak przetworzone potprodukty w celu wykorzystania
przez osoby trzecie do produkcji ztozonych wytworow. Powstaje watpliwose,
czy przedsigbiorca prowadzacy dziatalno$¢ przetworcza taka, jak opisana, $wiadczy ushugi
czy oferuje towary. Aby odpowiedzie¢ na to pytanie, trzeba ustali¢, co jest przedmiotem obrotu.
W opisanym przyktadzie jest to przetworzony potprodukt, a zatem towar. Mozna przyjac inng
kwalifikacje, gdy przedsigbiorca zarowno wprowadza do obrotu przetworzone potprodukty,
jak 1 przetwarza na zamodwienie surowce dostarczone w tym celu przez inne osoby.
W takim przypadku nalezy przyjaé, ze przedsigbiorca produkuje towary (poiprodukty),

jak 1 $wiadczy ushugi (przetworstwo).

Ustugi $wiadczone po wprowadzeniu towaru do obrotu polegaja na modyfikowaniu
jego wiasciwosci. Stanowia one zwykle wlasno§¢ innego podmiotu niz $wiadczacy ustugg.
Co istotne, po wy$wiadczeniu ushugi towary zwraca si¢ ich wlascicielowi badz posiadaczowi®°.

Przyktadem sa ushugi $wiadczone przez warsztaty samochodowe lub pralnie.

Drugi rodzaj ustug to ustugi klasyczne. Nie sg one zwigzane z towarami, ich sprzedaza
lub dalsza dystrybucja. Zalicza si¢ do nich ustugi ubezpieczeniowe, bankowe lub reklamowe
Swiadczone na rzecz osob trzecich. Dystynkcja miedzy tymi ustugami a towarami nie sprawia
wigkszych trudnosci. Trzecia kategoria uslug sprowadza si¢ do klasycznych ustug
wyroznianych ze wzgledu na podmiot je $wiadczacy. Sa one realizowane przez osoby
wykonujace wolne zawody. Te kategorie autor wyrdznit z uwagi na przyjmowane wowczas
w doktrynie prawa handlowego stanowisko, zgodnie z ktorym wykonywanie wolnych
zawodow nie jest dziatalno$cig gospodarcza. Ponadto, samorzagdowe regulacje etyczne czesto
ograniczaly mozliwo$¢ reklamowania ustug. W nowszej literaturze wykonywanie wolnych

zawodow stanowi przyktad klasycznej ustugi’¢!.

258 Thidem, s. 125-126.
260 Ibidem, s. 124.
281 J. Preiss, Die Anwendung, s. 39-40.
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Wydaje sig, ze odrgbng grupe klasycznych ustug tworza ustugi zwigzane z wladztwem
nad przedmiotami materialnymi. Sg one $wiadczone w ramach uméw najmu, uzyczenia,
pozyczki lub leasingu®$?. Wskutek zawarcia tych umoéw nie dochodzi do przeniesienia prawa.
Ustuga polega zatem, najogoélniej mowigc, na udostgpnieniu przedmiotu do uzywania

przez osobe trzecia.

Rozwazania R. Schreinera maja duze znaczenie. Kryteria odroznialno$ci w obrocie
gospodarczym oraz niezaleznej wartosci ekonomicznej ustugi oceniane z perspektywy
wiasciwego kregu odbiorcow pozwalaja wytyczy¢ dos¢ wyrazng granice pomiedzy towarem
a ustuga. Nalezy jednoczesnie zauwazy¢, ze autor traktuje ustuge jako §wiadczenie pomiedzy
produkcja, ktora jest sferg zastrzezong dla znaku towarowego, a czynnosciami pomocniczymi,

ktore nie s3 ushugami®®3.

Sposréd pogladéw prezentowanych w niemieckiej doktrynie warto przywotad
stanowisko K.-H. Fezera. Ten autor przyjmuje dychotomiczny podzial substratow znaku.
Znak moze odroznia¢ towar albo ustugg. W zwiazku z tym sa to kategorie alternatywne
i opozycyjne wobec siebie. Takie zalozenie pozwala na postawienie dwoch tez.
Po pierwsze, kazde dobro oferowane w obrocie moze stanowi¢ substrat znaku. Po drugie,
moze ono przyjac postac¢ towaru albo ustugi. Jedno i to samo dobro nie moze by¢ jednoczesnie
towarem 1 ustuga. W kazdym przypadku trzeba ustali¢, czy dobro jest towarem czy ustuga.
W tym celu nalezy odpowiedzie¢ na pytanie, co jest przedmiotem obrotu z perspektywy

wlasciwego kregu odbiorcow: materialny towar czy niematerialna ustuga®

. Warto zauwazy¢,
ze poglady K.-H. Fezera ewoluowatly w czasie. Poczatkowo zgadzat si¢ on z R. Schreinerem,
Ze czynnosci pomocnicze s3 wylaczone z zakresu uslug z uwagi na brak ich niezaleznego
charakteru?®. Po przesadzeniu tej kwestii przez wspolnotowy trybunal zrewidowat
swoje stanowisko. Obecnie K.-H. Fezer proponuje, aby og6t ustug podzieli¢ na trzy kategorie:
materialne, czyste oraz ustlugi handlu detalicznego 1 hurtowego towarami lub ustlugami
(Handelsdienstleistungen)**®. Ostatnia grupa obejmuje ogélng ustuge handlowg oraz ushugi

szczegdtowe. Do ogolnej ustugi handlowej zalicza si¢ sortowanie asortymentu towarow

oferowanych do sprzedazy, prezentacje asortymentu i proponowanie réznych $wiadczen

262 R Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 131 in.

263 ). Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 89.

264 K _H. Fezer, Markenrechtliche Produktabgrenzung zwischen Ware und Dienstleistung Zur markenrechtlichen
Produkteigenschaft von Leasing, Computersoftware und Franchising, GRUR Int. 1996, s. 445.

285 Ibidem, s. 446.

285 tenze, Markenrecht, kom. do § 3, Nb. 264.
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majacych na celu sktonienie konsumenta do dokonania zakupu tych towaréw u danego
sprzedawcy, a nie u jego konkurenta. Pozostate czynno$ci $wiadczone w ramach dziatalnosci
handlowej sa szczegdtowymi ustugami handlowymi. W $wietle systematyki proponowanej
przez K.-H. Fezera ustugi handlu detalicznego i1 hurtowego sg szczegdlnym typem substratu

znaku, ktory nie da si¢ przyporzadkowac do kategorii ustug materialnych oraz czystych.

I1I. Pojecie uslugi w prawie unijnym i orzecznictwie TSUE

Pojecie ustugi w prawie Unii Europejskiej jest rozpatrywane przede wszystkim
na ptaszczyznie swobdd rynku wewnetrznego. Z punktu widzenia prawa znakow towarowych
istotne jest jednak inne ujecie ustugi — jako przedmiotu chronionego oznaczenia
(znaku towarowego dla ustug). Kluczowe dla koncepcji ustugi w prawie znakow towarowych
s dwa  wyroki prejudycjalne  wydane  przez  Trybunat  Sprawiedliwosci.
Dotycza one ustug handlu detalicznego towarami (Praktiker  Bau-
und  Heimwerkermdirkte — AG*®’)  oraz  ushugami  (Netto = Marken-Discount*®).
Maja one uniwersalne znaczenie dla poruszanego zagadnienia, pomimo tego ze odnosza si¢ do
konkretnego rodzaju uslug. Najpierw nalezy jednak wyjasni¢, na czym polegaja uslugi

handlowe.

Dziatalno§¢  handlowa polega na po$redniczeniu w  obrocie towarami’®,

Ma na celu zwigkszenie uzyteczno$ci oferowanych dobr?”

. W pi$miennictwie rozwaza sig,
czy przez pojecie dziatalnosci handlowej nalezy rozumie¢ jedynie posrednictwo w sprzedazy
towaroOw czy tez obejmowa¢ nim takze inne tytuly, na podstawie ktorych dochodzi
do przeniesienia wlasnoéci’’!. Przyjmuje sie natomiast co do zasady, ze handel nie obejmuje
posrednictwa w obrocie ustugami?’?. Przedsicbiorcy trudnigcy sie handlem nie ingeruja

w przedmioty stanowigce przedmiot obrotu, nie modyfikuja ich wlasciwosci

ani nie wprowadzajg zmian w oznaczeniach, ktérymi s3 one opatrywane. Ich dziatalno$¢

27 wyr. ETS z 7.07.2005 r., C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermdrkte AG, ECLI:EU:C:2005:425.

268 C-420/13.

29 D M. Lewison, Retailing, Prentice Hall, 5 edition, New Jersey 1994, s. 5.

270 p_Dobski, Jakoéé ustugi handlowej w opinii klientow indywidualnych w $wietle badan empirycznych, Zeszyty
Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011 (177), s. 25.

2" M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 9-10.

272 Ibidem, s. 9; M. Grabrucker, M. Schmidt-Kessen, Neues zur Einzelhandelsdienstleistungsmarke: Schutz fiir
Handel mit Dienstleistungen und fiir das Ladengeschift?, GRUR 2013, s. 868; odmiennie P. Kotler, Marketing, s.
429.
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- w gléwnej mierze - polega na sortowaniu towaréw, ich prezentacji oraz pakowaniu®’>.
Z tego wzgledu handel nie obejmuje dzialalnosci rzemie$lniczej i rolniczej. Wymagaja one
bowiem podjecia czynno$ci oddzialujacych na przedmiot materialny. Dzialalno$¢ handlowa
dotyczy ruchomych dobr materialnych. Posrednik nie prowadzi dziatalnos$ci produkcyjne;,
ale odptatnie — we wlasnym imieniu i na wilasny rachunek - przenosi wtasnos¢ towarow
na inne podmioty. Ponosi ryzyko gospodarcze wynikajace z prowadzonej dzialalnosci.
Oferuje towary jednorodzajowe pochodzace z réznych zréodet — nie jest zatem zwigzany

z jednym producentem towarow?>"*,

Usluga handlowa moze mie¢ charakter hurtowy lub detaliczny. W pierwszym przypadku
podmioty handlujace nabywaja towary od producenta, po czym sprzedaja je lub w inny sposob
przenosza ich wlasno$¢ na osoby trzecie, ktorymi nie sg prywatne gospodarstwa domowe?”>.
Moga to by¢ dalsi sprzedawcy, uzytkownicy komercyjni lub inne instytucje. Handel detaliczny
jest natomiast ukierunkowany na prywatne gospodarstwa domowe. Podmioty $wiadczace
ustugi  handlu detalicznego dostarczaja zatem towary uzytkownikom koncowym.
Sa to supermarkety, galerie handlowe, domy towarowe lub sklepy specjalistyczne. Handel
- zaré6wno hurtowy, jak 1 detaliczny - moze odbywaé si¢ za posrednictwem Internetu
(e-handel; ang. e-commerce). Stuza temu platformy sprzedazowe oraz portale ogloszeniowe
lub aukcyjne, ktore umozliwiaja wymiang dobr. Dziatalnos¢ handlowa jest adresowana
do producentéw oraz do uzytkownikéw, czyli konsumentéw?’®. Producent, korzystajac
z posrednictwa, moze dotrze¢ do nowych Zrédel zbytu produkowanych dobr.
Konsument ma za$ mozliwo$¢ wyboru sposrdd réznych dobr jednorodzajowych w dogodnych
dla siebie warunkach. Posrednik jest wigc kolejnym podmiotem, ktory uczestniczy w procesie

cyrkulacji dobr w obrocie.

Z perspektywy prawa znakow towarowych do czasu wydania wyroku C-418/02
ustuga handlowa byta utozsamiana z aktem zawarcia umowy sprzedazy badz innej czynnosci
prawnej przenoszacej wlasnos¢ towaru®”’. Z tego wzgledu przyjmowano, ze ushugi handlowe
sa czynno$ciami o wylacznie pomocniczym charakterze. Nie s3 wigc ustugami.

Jeszcze w latach 90. XX wieku w wigkszosci panstw europejskich odrzucano mozliwos¢

273 M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 9.

274 Ibidem, s. 13.

278 Ibidem, s. 6 in.

278 p. Dobski, Jako$é, s. 24.

277 M. Grabrucker, Braucht die Dienstleistungsgesellschaft, s. 623; taz, Zur Praxis der Eintragung einer
Dienstleistungsmarke fiir den Einzelhandel - ein internationaler Uberblick, GRUR Int. 2002, s. 995.
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h?’8, Takie stanowisko zajmowat takze OHIMZ?”.

rejestracji znaku dla ushlug handlowyc
W 7. wydaniu klasyfikacji nicejskiej z 1997 r. w objasnieniach do klasy 35. wskazano,
ze obejmuje ona gromadzenie, na rzecz o0sOb trzecich, roéznych produktow
(z wylaczeniem transportu) w celu umozliwienia klientom ich wygodnego ogladania
1 kupowania. Zastrzezono, ze nie dotyczy to czynnosci $wiadczonych przez przedsigbiorstwa,
ktorych gléwna funkcja jest sprzedaz towarow. Przykladem takiego podmiotu

jest przedsiebiorca handlowy?%°

. O ile takie podej$cie mogto znalez¢ akceptacje w dawnych
realiach ekonomicznych, o tyle z biegiem czasu okazalo si¢, ze ustuga handlowa jest czyms$
wiece] niz tylko aktem przenoszacym wilasnos¢ dobra. Podmioty $wiadczace takie ustugi
konkurujg miedzy sobag o klientow i to pomimo faktu, ze oferujg do sprzedazy zasadniczo

ten sam produkt®®!

. Ich dzialania maja na celu sklonienie konsumenta do skorzystania
z ich oferty 1 nabycia produktu wlasnie od nich, a nie od ich konkurentow. Ustuga handlowa
w szerokim wujeciu obejmuje zatem - poza przeniesieniem wilasnosci przedmiotu
- inne czynno$ci. Wsrdd nich nalezy wskaza¢ zestawianie oraz prezentacje¢ asortymentow.
Ponadto,  wielu  przedsigbiorcow  handlowych  $§wiadczy  dodatkowe  ustugi.
Moga one by¢ zwigzane z nabytymi przedmiotami, ale nie muszg by¢ do nich ograniczone.
Przyktadowo, oferowane ustugi naprawcze moga odnosi¢ si¢ do kazdego towaru danego
rodzaju, a nie tylko do towaréw nabytych w konkretnym miejscu. Sg one $wiadczone przed
zawarciem umowy przenoszace] wilasnos¢, np. ustugi kredytowe, badz po jej wykonaniu
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- jak transportowanie towarow do wyznaczonego miejsca~*“. Model biznesowy oparty na

handlu w szerokim rozumieniu utrwalit si¢ na skutek rozwoju duzych sieci handlowych.

Wobec powyzszego przyjmuje si¢, ze ustuga handlowa sktada si¢ z co najmniej trzech
rodzajow czynnosci: gromadzenia i taczenia towardow réznych producentdow w ramach
oferowanego asortymentu, prezentowania tego asortymentu oraz ulatwiania odptatnego
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nabycia towarow-*". Maja one sekwencyjny charakter — jedna czynnos$¢ nastepuje po drugiej,

a ich catos¢ tworzy jednolita dziatalnos¢ handlowg. Z zakresu ustug handlowych wytacza sie

278 Ibidem, s. 989.

278 Taz, Marks for retail, s. 503.

280 This Class does not include, in particular activity of an enterprise the primary function of which is the sale of
goods, i.e., of a so-called commercial enterprise.

21 M. Grabrucker, Braucht die Dienstleistungsgesellschaft, s. 626.

22 M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 77-83; P. Strébele, Markenschutz fiir
Einzelhandelsdienstleistungen — Chancen und Gefahren, GRUR Int. 2008, s. 722.

23 M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 83; M. Grabrucker, Braucht die
Dienstleistungsgesellschaft, s. 627; M. Schaeffer, Die Einzelhandelsdienstleistungsmarke in der Praxis, GRUR
2009, s. 341 1 343.
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sprzedaz wiasnych towarow?®*. Jezeli to producent wprowadza do obrotu towar, to sprzedaz
wienczy proces produkcji. Z perspektywy prawa znakow towarowych sprzedaz opatrzonego
znakiem towaru jest postacig uzywania, ktéra polega na wprowadzeniu towaru do obrotu.
Nie jest to ustuga handlowa. Takie samo stanowisko nalezy przyja¢ wobec dziatalnosci
uczestnikow sieci franchisingowej oraz dystrybutoréw wylacznych, ktdrzy nie majg swobody
w wyborze oferowanego asortymentu. Cecha konstytutywna ushugi handlowe;j
jest gromadzenie i taczenie w asortyment towardOw tego samego rodzaju, ktére pochodza
z r6znych zrodet.

Zmiany w praktyce organow rejestrujacych znaki najszybciej dalo si¢ dostrzec w urzedzie

wspolnotowym?%3,

Przelomem byla decyzja Izby Odwolawczej OHIM w sprawie
Giacomelli Sport*®® z 1999 r. Stan faktyczny sprawy prezentowal sie nastepujaco.
Wioska spotka specjalizujgca si¢ w sprzedazy artykutow sportowych zlozyta wniosek
o rejestracje znaku DRAFTERS’ JACOMES — SPORT SSSSS m.in. dla ustug gromadzenia, na
rzecz 0sob trzecich, roznych produktow (z wylaczeniem transportu) w celu umozliwienia
klientom wygodnego ogladania i kupowania tych towaréw. Urzad wspolnotowy odmoéwit
rejestracji znaku. Przyjal, ze dziatalno$¢ sprzedazowa nie jest ustuga §wiadczong na rzecz os6b
trzecich. Ma ona bowiem wylacznie pomocniczy wzgledem produkeji charakter.
Zglaszajacy odwotal si¢ od tej decyzji. Izba Odwotawcza, ktéra rozpoznawata odwotanie,
zwrocita za§ zgloszenie do ponownego rozpoznania. W decyzji podkreslono, ze ustuga
jest pojeciem trudnym do zdefiniowania. Nie da si¢ jej wyjasni¢ w sposdb wyczerpujacy
i precyzyjny®®’. Izba dostrzegla jednak znaczenie handlu jako niezaleznej dzialalno$ci.
Konsumenci preferujg ustugi $wiadczone przez jeden podmiot zajmujacy si¢ handlem od ustug
tego samego rodzaju $wiadczonych przez innych przedsigbiorcow. Ma na to wplyw wiele
czynnikow, wsrod ktorych trzeba wskaza¢ roznorodno$¢ towardw, sposob 1 miejsce
ich prezentowania, wygoda, zaangazowanie obshugi oraz zakres dodatkowych ushug?®®.
W decyzji wskazano, ze znak moze by¢ zgloszony dla ustug handlowych, przy czym

zglaszajacy jest zobowigzany precyzyjnie okresli¢ towar, do ktérych ustugi sie odnosza®®.

24 M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 143 i n.; M. Grabrucker, Braucht die
Dienstleistungsgesellschaft, s. 627; K. Mandel, Dienstleistungen im Einzelhandel mit eigenen Waren, GRUR-Prax
2022, s.223.

285 M. Grabrucker, Zur Praxis, s. 989.

286 dec. 2. Izby Odwotawczej OHIM z 17.12.1999 1., R 46/1998-2.

287 pkt 17.

288 )t 200,

289 Warto zauwazy¢, ze dyrektor OHIM w dniu 12.03.2001 r. wydat komunikat dotyczacy omawianej tematyki, w
ktorym uznat, ze okreslenie usfugi handlu detalicznego jest dostatecznie jasne i precyzyjne.
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Ta decyzja nadata nowy kierunek rozwoju praktyki organéw rejestrujacych znaki.
Chociaz urzedy patentowe panstw cztonkowskich?*® zmienily podejécie do ustug handlowych,
to urzad niemiecki w dalszym ciaggu odwotywat si¢ do pogladu R. Schreinera, zgodnie z ktérym

ustugi handlowe stanowig jedynie czynnosci pomocnicze.

W 2001 r. spotka Praktiker Bau- und Heimwerkermérkte AG zglosita w niemieckim
urzedzie znak dla ustug handlu detalicznego materiatami budowlanymi, artykutami do prac
wykonczeniowych 1 artykutami ogrodniczymi oraz innymi artykutami konsumpcyjnymi
w sektorze zrob to sam. Urzad odmowit rejestracji. W decyzji wskazat, ze znak powinien zostac
zgloszony dla towaréw bedacych przedmiotem sprzedazy, a nie dla ushug, ktére odnosza si¢
wylacznie do ich dystrybucji. Zglaszajacy odwotal si¢ od decyzji do Bundespatentgericht.
Sad uznat, ze kwestia ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia wyktadni dyrektywy i zadat
trybunatowi wspolnotowemu pytania prejudycjalne. Jedno z nich dotyczylo tego, czy handel

detaliczny towarami jest ustuga w rozumieniu dyrektywy.

Przed wydaniem wyroku glos w sprawie =zajal rzecznik generalny P. Léger.
Stwierdzil, ze nie ma w dyrektywie definicji ustug. W zwiazku z tym to pojgcie nalezy ustali¢
z odwolaniem do systematyki dyrektywy oraz celow, do ktorych ona zmierza®!.
Punktem wyjscia jest percepcja konsumentéw oraz podstawowa funkcja znaku?*Z.
W opinii rzecznika wybrzmiewa teza, w mys$l ktorej uzywanie znakow ustugowych rozni si¢
od uzywania znakow towarowych. Znaki ustugowe moga by¢ naktadane jedynie na przedmioty,
ktore stuzg do $wiadczenia ustug. Nie jest co do zasady mozliwe bezposrednie i fizyczne

opatrzenie ustugi znakiem?

. Nalezy zatem ustali¢, czy konkretne dziatanie wyswiadczane
w obrocie jest postrzegane przez wlasciwy krag odbiorcéw jako ustuga. Tylko wowczas znak
moze pehi¢ przypisang mu podstawowa funkcje, jaka jest wskazywanie na pochodzenie ustug.
Ponadto, rzecznik generalny zauwazyl, ze kwalifikacja $wiadczen w sektorze ustug
handlowych moze by¢ zréznicowana. Swiadczenia - takie jak naprawa badz ubezpieczenia
- s3 uslugami, dla ktérych mozna zarejestrowa¢ znak. W innych przypadkach identyfikacja
ushugi jako takiej, ktora moze byé odrézniana za pomocg znaku, jest trudniejsza®®*.

Dotyczy to na przyklad czynnos$ci, ktore polegaja na zestawieniu towarow, ich selekcji

20 S7czegotowy przeglad praktyki rejestracyjnej urzedow panstw zaoferowata M. Grabrucker, Marks for retail, s.
504-511 oraz taz, Zur Praxis, s. 989-993; M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 59-67.

21 Opinia rz.g. P. Légera z 13.01.2005 r., C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte AG,
ECLI:EU:C:2005:12, pkt 34.

22 pkt 47.

298 pkt 38.

294 pkt 49.
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1 prezentacji, jakosci obstugi i porad personelu. Rzecznik odwotat si¢ do ewolucji metod
dystrybucji towaréw. Przyjal wobec tego, ze we wspotczesnym $wiecie ustugi handlowe
sg ustuga, dla ktérej mozna zarejestrowac znak, nawet gdy nie sg §wiadczone za odrgbnym
wynagrodzeniem i na innej podstawie niz umowa sprzedazy. Odptatnos¢ tych ustugi wynika
z faktu, ze s3 one $wiadczone w celu sprzedazy towardéw, a nie czysto bezinteresownie.
Wobec tego dystrybutor z reguty wlicza koszty tych ustug do marzy handlowej, ktéra pobiera

przy sprzedazy towaru>”,

W wyroku Trybunat Sprawiedliwosci zastrzegl, ze okreslenie charakteru i zakresu ushug,
ktére moga by¢ chronione znakiem, nalezy do materialnych przestanek uzyskania prawa
z rejestracji>’®. Na tej podstawie wywiodt kompetencije do ustalenia jednolitej wyktadni pojecia

ustugi w rozumieniu dyrektywy?®’.

Trybunal przychylil si¢ do stanowiska wyrazonego
przez rzecznika generalnego. Przyjal, Zze handel detaliczny obejmuje, poza samym aktem
sprzedazy, ,,wszelkie dziatania podejmowane przez przedsigbiorce¢ w celu zachecenia
do zakupu™??8. Co istotne, wbrew rekomendacji rzecznika, Trybunal w wyroku nie przewidziat
obowigzku doprecyzowania ustug objetych handlem jako elementu koniecznego zgloszenia.
Zglaszajacy moze postugiwaé si¢ ogoélnymi sformutowaniami przy tworzeniu wykazu.
Nie ma tez obowigzku okre$lania form, w jakich ustugi sa $wiadczone (np. przez uzycie

okreslen w galeriach handlowych lub w supermarketach). Ustugi handlowe musza by¢

natomiast zawezone przez precyzyjne wskazanie towaréw, ktorych dotycza®”.

Nalezy podnies¢ dwie kwestie. Uznanie przez Trybunal ustug handlowych jako uslug
w rozumieniu dyrektywy zastuguje na aprobate. W dobie rozwoju technologii informacyjnych
1 upowszechnienia platform sprzedazowych potrzeba ochrony znakéw dla ustug nie budzi
watpliwosci. Mozna oczywiscie argumentowaé, ze oznaczenia, ktorymi postuguja sie
posrednicy pelig funkcje oznaczen przedsigbiorstwa, a nie znakoéw. Nalezy jednak miec
na uwadze, ze uczestnicy obrotu nie majg z reguly wiedzy o charakterze oznaczenia.

Ustugi sg silnie zwigzane z podmiotem §wiadczacym, a przez to réwniez z prowadzonym przez

29 pkt 53.

296 C-418/02, pkt 31.

297 pkt 33.

298 pkt 34.

29 z0b. wyr. TSUE z 11.10.2017 1., C-501/15 P, EUIPO v. Cactus, EU:C:2017:750, pkt 45 oraz wyr. TSUE z
4.03.2020 r., spr. pot. od C-155/18 P do C-158/18 P, Tulliallan Burlington v. EUIPO, ECLI:EU:C:2020:151, pkt
133, w ktérych TSUE potwierdzil, ze wymaganie okreslenia towardw, ktorych dotyczy handel detaliczny nie
rozciaga si¢ na znaki zarejestrowane przed data wydania wyroku w sprawie C-418/02.
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niego przedsigbiorstwem. Wynika to z ich charakteru. W niektérych przypadkach dane

oznaczenie pelni zarazem funkcje¢ oznaczenia przedsigbiorstwa oraz znaku ustugowego.

Wydaje si¢ jednak, ze Trybunat zbyt liberalnie podszedt do kwestii wymaganej precyzji
1 doktadnosci okreslen czynno$ci objetych ustugami handlowymi. Podej$cie Trybunatu stwarza
ryzyko rozszerzajacej wyktadni tego pojecia w ramach badania naruszenia®®. Jak bowiem
zauwazyl rzecznik generalny®’!, niektore ushugi $wiadczone w ramach handlu detalicznego
(jak na przyktad ustugi ubezpieczeniowe lub konserwacyjne) sa wyszczegdlnione
w klasyfikacji nicejskiej w innych klasach niz klasa 35. Zwykle sg one przedmiotem odrebnych
umow zawieranych miedzy posrednikiem oraz konsumentem. Istnieje ryzyko uznania,
ze ustuga handlowa obejmuje wszystkie mozliwe do wyobrazenia §wiadczenia oferowane przez
dystrybutora 1 pozostajace w  jakimkolwiek zwigzku ze sprzedaza towaru.
Na tym tle M. Oberhardt podnosi, ze wyrok Trybunalu godzi w zasad¢ specjalizacji
oraz wymaganie precyzyjnego i dokladnego okreslenia towaréw lub ustug stanowigcych

przedmiot zgloszenia®*.

Zajgcie stanowiska w tej kwestii wymaga odwotania si¢ do orzeczenia TSUE w sprawie
IP Translator’®®*. Ma ono bowiem zasadnicze znaczenie dla wykladni okre$len zawartych
w wykazie towarow. Do czasu wydania wyroku nie bylo jasnych wytycznych w tym zakresie.
Praktyka poszczeg6lnych urzgdow krajowych réznita si¢ od siebie, zwlaszcza w przedmiocie
interpretacji zakresu ochrony w przypadku, gdy wykaz obejmuje ogolne nagtéwki klasyfikacji
nicejskiej. Niektore organy, w tym takze urzad wspolnotowy, przyjmowaty liberalng praktyke.
Uznawaly, ze odwotanie w wykazie do nagldwka klasyfikacji oznacza, ze znak zostat
zgloszony lub zarejestrowany dla wszystkich towarow lub ustug nalezacych do danej klasy
(class-heading-covers-all’®*). Wedhug drugiej mozliwej interpretacji, okreslenia zawarte
w wykazie nalezy interpretowac dostownie. Trybunat w wyroku IP Translator potwierdzit,
7e zakres ochrony wynika z dostownego brzmienia poszczegdlnych termindéw w wykazie’®>.
Z tego wzgledu nalezy przyjaé, ze ustugi handlu detalicznego lub ustugi handlu hurtowego

obejmuja jedynie trzy czynno$ci konieczne dla bytu ustugi handlowej: gromadzenie towarow

300 As Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 154.

301 Opinia rz.g. P. Légera z 13.01.2005 r., C-418/02, pkt 71.

302 0. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 153; M. Schaeffer, Die Einzelhandelsdienstleistungsmarke,
S. 342-343.

803 wyr. TSUE z 19.06.2012 r., C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys, ECLI:EU:C:2012:361.

304 4. von Miihlendahl, D. Botis, S. Maniatis, I. Wiseman, Trade Mark Law, s. 85.

305 C-307/10, pkt 61.
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roznych producentéw w asortyment, ich prezentacje i ulatwienie nabycia towaru’®.
Nakaz dostownego rozumienia okreslen zawartych w wykazie umozliwia stosunkowo
precyzyjne okreslenie zakresu ochrony. Nalezy jednak zasygnalizowac, ze opis ustug z reguty
jest mniej doktadny niz wskazania odnoszace si¢ do towaréw. Wynika to z charakteru dobra.
Ta uwaga, cho¢ jedynie zasygnalizowana w tym miejscu, rezonuje na inne zagadnienia

dotyczace znakow ustugowych. Zostaty one przyblizone w odpowiednich miejscach.

Drugim orzeczeniem, w ktérym Trybunal zajat si¢ ustugami handlu detalicznego,

jest wyrok w sprawie Netto Marken-Discount™®’

z 2013 r. Stanowi on rozwinigcie koncepcji
wypracowanej w judykacie z 2005 r. Spotka Netto Marken-Discount zgtosita w niemieckim
urzedzie znak w wielu klasach, w tym w klasie 35. klasyfikacji nicejskiej.
Opis jednej ze zgloszonych ustlug brzmial: ,ustlugi handlu detalicznego 1 hurtowego,
w szczegblnosci dokonywanie selekcji, z mys$la o osobach trzecich, roéznych ushug,
tak by ulatwi¢ konsumentom dokonanie zakupu, $wiadczone takze w szczegodlnosci przez
sklepy detaliczne, hurtownie, za pomoca katalogdéw przesytanych poczta lub $rodkow
komunikacji elektronicznej, na przyktad przez strony internetowe lub telesklepy w odniesieniu
do nastepujacych ustug: z klasy 35: reklama; zarzadzanie w dziatalno$ci gospodarczej;
administrowanie dziatalno$ci gospodarczej; prace biurowe, z klasy 36: emisja bonow
zakupowych 1 podarunkowych; z klasy 39: organizowanie podrdzy, z klasy 41: rozrywka,
z klasy 45: prywatne 1 spoteczne ustugi $wiadczone w celu zaspokojenia potrzeb
poszczegolnych osob”. Wypada zauwazy¢, ze zgtoszenie dotyczyto ustug handlu detalicznego
1 hurtowego ustugami, a nie towarami. Zglaszajacy opisal ustugi, ktéorych dotyczy handel,
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w wyroku ETS w sprawie C-418/02.
Tym niemniej, odwolanie do wspomnianych ustug jest bardzo ogodlne, w szczegdlnosci
w zakresie ustug z klas 35, 41 oraz 45. Wykorzystane przez zglaszajacego terminy stanowia
nagtowki klas klasyfikacji nicejskiej. Niemiecki urzad patentowy odrzucit zgloszenie w cze¢sci
dotyczacej zacytowanej ustugi handlowej z uwagi na brak mozliwosci odréznienia od innych
ustug pod wzgledem charakteru 1 zakresu. Zglaszajacy odwotal si¢ od decyzji
do Bundespatentgericht, a ten zadat Trybunatowi pytanie, czy handel ustugami stanowi ustuge

w rozumieniu dyrektywy.

308 pStrobele, Markenschutz, s. 722.
307 C-420/13.
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Trybunal odpowiedzial na pytanie twierdzaco®*®. Podkreslil, ze podmioty uczestniczace
w obrocie dokonuja selekcji 1 przedstawiajg asortyment ustug oferowanych przez osoby trzecie,
tak by konsument miat mozliwo$¢ dokonania mi¢dzy nimi wyboru za posrednictwem jednego

399 Trybunat nie odpowiedzial bezposrednio, czy ustugi handlu detalicznego

posrednika
ustugami oferowanymi przez zglaszajacego sa uslugami w rozumieniu dyrektywy>!°,
Wskazat jedynie, ze watpliwosci, czy zgloszony termin dotyczy ustug wlasnych posrednika,
nie moga by¢ podstawa odrzucenia zgloszenia. Zdaniem Trybunatu, niektére okreslenia
zawarte w wykazie (przynajmniej takie jak dokonywanie selekcji ustug reklamy; zarzqdzania
w dzialalnosci gospodarczej; administrowania dzialalnosci gospodarczej; prac biurowych)
nie odpowiadaja wymaganiu wystarczajacej jasnosci i precyzji, ktory zostal ustanowiony
w wyroku IP Translator’'!. Nalezy takze zauwazyé, ze Trybunal odmoéwit odpowiedzi
na pytanie dotyczace zakresu ochrony znaku, ktéry jest zarejestrowany dla ustug handlu

ustugami. Przyjat, Ze takie pytanie - jako niezwigzane ze stanem faktycznym - ma charakter

hipotetyczny>'2.

Referowane orzeczenie jest wazne z tego wzgledu, ze pojecie ushugi rozszerzono na handel
innymi ustugami. Oznacza to, ze zakres znaczeniowy uslugi w dyrektywie rozni si¢ od tego,
ktére obowigzuje w naukach ekonomicznych. Nalezy przypomnieé, ze handel w ujeciu
ekonomii nie obejmuje posrednictwa w obrocie ustugami. Pojecie ustugi determinuje zakres
dobr, ktore sa mozliwe do objecia ochrong prawnoznakowa. W zwiazku z tym trzeba
je interpretowac w sposob funkcjonalny, ktory czasami odbiega od wyjasnien proponowanych

na gruncie innych nauk.

Nalezy zwroci¢ uwagg, ze Trybunat uniknat odpowiedzi na pytanie, czy ustugi handlowe
dotyczace ustug moga by¢ przedmiotem znaku, jezeli §wiadczy je posrednik. W wyroku sad
stwierdzit co prawda, ze organ nie ma prawa odmowi¢ rejestracji tylko z tego powodu,
ze powzigt watpliwosci co do zakresu wustug handlowych objetych zgtoszeniem.
Fakt, ze zglaszajacy nie sprecyzowal w wykazie, czy ustugi handlowe dotycza ustug
Swiadczonych przez zglaszajacego nie powinien mie¢ wplywu na zgloszenie. W tym aspekcie
nalezy przypomnie¢, ze handel wlasnymi towarami opatrzonymi oznaczeniem nie jest ustuga.

Jest formg uzywania znaku towarowego, ktora polega na wprowadzaniu produktu do obrotu.

308 C-420/13, pkt 40.
809 pkt 34.

310 Pkt 38-39.

811 Pkt 52.

312 pkt 55.
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Nalezy zatem zastanowi¢ si¢, czy handel wtasnymi ustugami jest ustuga. Juz intuicyjnie mozna
odpowiedzieé, ze tak nie jest. Skoro dzialalnos¢ handlowa jest realizowana przez posrednikow,
to oznacza to, ze posrednik nie moze produkowac towarow ani $wiadczy¢ ustug, ktérych
dotyczy handel. Z drugiej strony nie da si¢ unikngé¢ odwotania do nauk ekonomicznych
1 praktyki obrotu. Warto w tym zakresie zwrdci¢ uwage na dwa modele handlu ustlugami:
cross-marketing oraz one-stop shop. Wydaje si¢, ze mogg one wptywacé na pojecie ustugi

w prawie znakow towarowych?!?,

Cross-marketing jest modelem biznesowym, w ktérym posrednik zestawia oferty roznych
ustlugodawcow w jednym miejscu, w tym w ramach sieci internetowej badz okreslonej
aplikacji, prezentuje je potencjalnym nabywcom i umozliwia zawarcie umowy o $wiadczenie
ushug z dostawca zewnetrznym. Przyktadem ilustrujacym tego rodzaju marketing krzyzowy
jest popularna aplikacja, stuzaca do rezerwacji wizyt lekarskich. Posrednik zestawia informacje
o lekarzach, ktérzy zawarli z nim odpowiednia umowe, prezentuje zakres $wiadczonych
przez nich ustug oraz umozliwia uméwienie si¢ na wizyte. Utatwia tym samym zawarcie umow
z osobg $wiadczaca ustugi lekarskie. Posrednik nie jest strong umowy o $wiadczenie
docelowych ustug. Utatwia jedynie nawigzanie kontaktu migdzy podmiotami trzecimi.
Faktycznie jest on sprzedawcg uslug oferowanych przez jego wiasnych klientow.
Tego rodzaju sytuacje sg objete pojeciem ustug handlu detalicznego ustugami osob trzecich.
Orzecznictwo TSUE w tym zakresie nie pozostawia zadnych watpliwosci. Taki wniosek

jest tez uprawniony, jezeli pod uwage wezmie si¢ okolicznos$ci rynkowe, o ktérych byta mowa.

Drugi model biznesowy, na ktorym moze opiera¢ si¢ handel ustugami, jest okreslany jako
one-stop shop. Polega on na tym, ze klient zawiera umowe¢ o ustugi bezposrednio
z posrednikiem, a nie z faktycznym uslugodawca. Na posredniku cigza obowiazki umowne
zwigzane ze $wiadczeniem ustugi, pomimo ze faktycznie ustuge $wiadczy inna osoba.
Przyktadem ustugi one-stop shop jest oferta wywolania zdje¢ 1 skompilowania ich
w tzw. foto-ksigzke dostepng w sieci drogerii. Zamawiajacy ma mozliwo$¢ wyboru wykonawcy
sposrod dostepnych opcji, a po zrealizowaniu $wiadczenia moze odebra¢ gotowy produkt
w drogerii. Raz jeszcze trzeba podkresli¢, ze faktyczny wykonawca nie jest strong umowy.
To drogeria jest podmiotem zobowigzanym do $wiadczenia ustugi. Z perspektywy poruszanego
problemu zarysowuje si¢ watpliwos¢, czy taki model handlu ustugami jest objety pojeciem

ustugi handlowej. Zdaniem M. Grabrucker i M. Schmidt-Kessen takie czynno$ci nie maja

38 M. Grabrucker i M. Schmidt-Kessen, Neues, s. 866.
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niezaleznego znaczenia gospodarczego, a przez to — nie moga by¢ substratem znaku’!4,
Autorki opowiadajg si¢ za formalnym rozumieniem pojecia wlasnych ustug, ktore odnosza
do siatki pojeciowej ogoélnego prawa cywilnego. Do kwestii tej powrécono w ramach

prezentacji wlasnego stanowiska.

Temat ustugi w rozumieniu dyrektywy Trybunat poruszyt jeszcze w wyroku wydanym tego
samego dnia, w ktorym udzielono odpowiedzi na pytania w sprawie Netto Marken-Discount,

315 0§ sporu miedzy niemieckim urzedem patentowym

a mianowicie — w wyroku Apple
a Apple Inc., zglaszajacym, dotyczyta postaci oznaczenia, ktorg stanowito zagospodarowanie
przestrzeni handlowej. W amerykanskim prawie znakow, z ktérego wywodzi si¢ praktyka
rejestracji takich form przedstawieniowych, okre$la sie je jako trade dress*'®. Pojecie to lepiej
oddaje charakter tych niekonwencjonalnych znakéw. Zagadnienie zdolno$ci rejestracyjnej
trade dress jest przedstawione w dalszej cz¢$ci pracy. W tym miejscu wypada jedynie wyjasnic,
ze takie znaki sg zglaszane najczesciej dla uslug $§wiadczonych w obiekcie handlowym.
Zaprezentowana  okoliczno$¢  powoduje, ze nalezy rozpatrzy¢ ich  substrat.
Znak Apple Inc. zostat zgloszony dla ustlug handlu detalicznego dotyczacych komputerdw,
oprogramowania komputerowego, urzadzen peryferyjnych, telefonéw przenosnych, elektroniki
uzytkowej i akcesoriow oraz zwigzanych z nimi pokazow towarow. Z okolicznosci faktycznych
wynikato, ze w sklepach Apple Inc., ktorych wyglad odpowiada zgloszonemu oznaczeniu,
sa oferowane produkty wytwarzane wylacznie przez zglaszajacego. Raz jeszcze zatem

zaznaczyla si¢ watpliwos¢, czy sprzedaz towardw wlasnych jest odrebng od tych towardéw

ustuga.

Trybunal w wyroku stwierdzil, Ze oznaczenie, ktore przedstawia zagospodarowanie
sklepéw producenta towaréw (flagship store), moze zosta¢ zarejestrowane nie tylko
w odniesieniu do tych towarow. Moze bowiem stanowi¢ znak odrdzniajacy ushugi.
Jest tak w przypadku, gdy ustugi nie stanowig integralnej cze$ci wprowadzenia do obrotu
produktow. Przyktadem jest prezentacja podczas szkolen wystawionych w sklepach towarow,
ktora ~moze byé  odpltatnym  $wiadczeniem  objetym  pojeciem  ustugil!.

Nalezy jednak zauwazy¢, ze ustugi szkoleniowe sg klasyfikowane w ramach klasy 41.

814 Ibidem, s. 868.

815 C-421/13.

818 C. J. Ramirez-Montes, Trade marking the look and feel of business environments in Europe, Colum. J. Eur.
L., 25(1)/2018-2019, s. 90-93.

817.C-421/13, pkt 26.
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klasyfikacji nicejskiej, a nie 35., w ktorej zgloszono znak Apple’ ®. Wypowiedz Trybunatu

jest zatem niejasna.

Ustalenia TSUE nie sg novum w zakresie gtownych rozwazan. Trybunal potwierdzit,
ze podstawa odmowy rejestracji znaku nie moze by¢ ustalenie, ze ustugi handlu dotycza jedynie
towarow wprowadzanych do obrotu badz ustlug $wiadczonych przez zglaszajacego.
W chwili zgloszenia trudno bowiem przesadzi¢, czy zglaszajacy nie rozszerzy swojej
dziatalno$ci, nawet jezeli w dacie zgloszenia oferuje wyltacznie witasne towary lub ustugi.
Ponadto, warunkiem zgloszenia nie jest uzywanie znaku dla towarow lub ustug nim objetych.
Nie jest zatem wuzasadnione rozwazanie tego zagadnienia na tym etapie.
Istotny problem dotyczy natomiast kwestii, czy uzywanie znaku w odniesieniu do wlasnych
towarow lub ustug moze wystarcza¢ do zachowania prawa na znak zarejestrowany dla uslug
handlowych, majacych za przedmiot te towary lub te ustugi. To za§ posrednio wplywa
na ustalenie, jak szeroki jest zakres pojecia ustugi. Przy tym zauwazy¢ nalezy, ze Trybunat
w wyroku Apple powiazat pojecie ushugi z odptatnoscia®!® §wiadczenia. Sad nie sprecyzowat,
co prawda, czy nalezy ja rozumie¢ szeroko poprzez, na przyklad, uznanie, ze zaptata za ustuge
stanowi sktadnik marzy pobieranej przy sprzedazy towaru/ustugi, czy tez interpretacja powinna
by¢ waska. Przyjecie drugiego pogladu skutkowatoby uznaniem, ze wyrok Trybunatu w
sprawie Apple jest sprzeczny z ustaleniami wynikajacymi z orzeczeh Praktiker Bau-
und Heimwerkermdrkte AG**°, a nastepnie roéwniez w sprawie Verein Radetzky-Orden'.

Do kwestii tej powrdcono w pozniejszej czgsci pracy.

Powyzsze rozwazania prowadza do pieciu wnioskow. Po pierwsze, orzecznictwo Trybunatu
Sprawiedliwo$ci w zakresie ustlug handlowych ma donioste znaczenie na plaszczyznie ustugi
in genere jako substratu znaku. Pozwala ustali¢ cel rekonstruowania pojecia ushugi.
Jest nim konieczno$¢ objecia wszelkich swiadczen oferowanych w obrocie prawem znakow
towarowych. Tym samym nalezy przyja¢, ze pojgcie to ma autonomiczny charakter
w tej dziedzinie prawa. Nie powinno si¢ zatem przenosi¢ znanej z innych dyscyplin siatki
pojeciowej na znaki towarowe. Po drugie, Trybunal zastrzegt dla siebie wytaczng kompetencje
do okreslenia pojecia ustugi w odniesientu do dyrektyw prawnoznakowych.

Powinno ono by¢ jednolicie interpretowane we wszystkich panstwach cztonkowskich Unii.

318 4. von Miihlendahl, D. Botis, S. Maniatis, I. Wiseman, Trade Mark Law, s. 64.

319 Ibidem; C. J. Ramirez-Montes, Expanding European law to register 3D service marks for business decor trade
dress: Part 1, IPQ 3/2018, s. 212.

520 C-418/02.

321 wyr. TSUE z 9.12.2008 r., C-442/07, Verein Radetzky-Orden, ECLI:EU:C:2008:696
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Po trzecie, pojecie ustugi musi by¢ interpretowane w zgodzie z postanowieniami klasyfikacji
nicejskiej. Jego wyktadnia a contrario do porozumienia nicejskiego stanowitaby naruszenie
zobowigzan panstw czlonkowskich Unii  wynikajacych z konwencji paryskie;j.
Po czwarte, okreslenie substratu znaku — ustugi — nalezy do materialnych przestanek uzyskania
rejestracji oznaczenia. Nie jest to kwestia proceduralna. Na tym tle wypada raz jeszcze
podkresli¢, ze znak jest dobrem niematerialnym, ktorego istota wyraza si¢ w postrzeganym
intelektualnie zwigzku miedzy postacia oznaczenia a towarami lub ustugami.
Brak substratu, ktory jest elementem sine qua non tego zwigzku, powoduje, ze nie ma znaku.
Tym samym wszelkie watpliwosci zwigzane z pojeciem ustugi stanowig zasadniczy 1 wstepny
warunek do dalszych rozwazan. Po piate, analiza przytoczonych orzeczen Trybunatlu sktania
do przyjecia, ze postuzyt si¢ on przy ustalaniu pojecia ustugi takimi cechami jak: ,,widoczno$¢”
Swiadczenia na zewnatrz, w obrocie oraz jego niezalezne znaczenie gospodarcze.
Te przestanki sa sednem koncepcji R. Schreinera. Warto przywolaé¢ fragment wyroku
C-418/02: ,,Handel ten obejmuje, poza czynnos$cig prawng w postaci sprzedazy, wszelkie
dziatania podejmowane przez przedsigbiorce w celu zachg¢cenia do zakupu. Dziatania te
polegaja w szczego6lnosci na wyselekcjonowaniu asortymentu towaréw oferowanych do
sprzedazy oraz zaproponowaniu réznych $§wiadczen, majacych na celu sktonienie konsumenta
do zawarcia umowy sprzedazy z zainteresowanym kupcem, a nie z jego konkurentem” 3?2,
Trybunal zwrdcit uwage na relacyjny charakter ustugi handlowej. Ma ona zachgci¢ konsumenta
do zakupu towaru od danego posrednika, a nie jego konkurenta. Nie oznacza to bynajmniej,
ze ustugi handlowe maja podrzedne znaczenie wzgledem aktu sprzedazy. Juz wyjasniono,
ze handel stanowi specyficzny rodzaj posrednictwa w obrocie. Posrednicy konkurujg migdzy
sobg nie tylko z uwagi na posiadany asortyment, ale takze ze wzgledu na $wiadczenia
oferowane w zwiazku z ostatecznym celem, jakim jest sprzedaz towaru. Wydaje si¢ zatem,
ze Trybunat dokonat liberalnej - w poréwnaniu z pierwotng - wyktadni niezaleznego znaczenia
gospodarczego jako przestanki ustugi w prawie znakoéw. Uzasadnienie, dlaczego takie ujecie
jest prawidlowe, prezentuje M. Oberhardt’?*. Samodzielne znaczenie handlu w obrocie rodzi
bowiem konieczno$¢ uwzglednienia tego rodzaju aktywno$ci w prawie znakow. Supermarkety,
domy handlowe, platformy sprzedazowe z reguly oferuja ten sam asortyment.
Réznica sprowadza si¢ do §wiadczen oferowanych obok mozliwosci zakupu. Moga to by¢

chocby ustugi informacyjne dotyczace towarow badz ustug. Niezalezne znaczenie gospodarcze

522 C-418/02, pkt 34.
323 M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 89.
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ushlug handlu wynika wigc z rozwoju handlu jako gal¢zi obrotu i powinno by¢ rozumiane

przy uwzglednieniu jego specyfiki.

Na zakonczenie tej czesci warto jeszcze wskazaé, ze wyroki prejudycjalne Trybunatu
maja wpltyw na praktyke EUIPO. Mozna nawet stwierdzi¢, ze w tej dziedzinie prawa
wyjatkowo wybrzmiewa wzajemne oddziatywanie autonomicznego systemu znakow
towarowych Unii Europejskiej i orzeczeh TSUE wydanych w zwigzku z wyktadnig dyrektyw
prawnoznakowych. Przyczynkiem do zmiany praktyki urzedow krajowych w zakresie ustug
handlowych byta decyzja Izby Odwolawczej OHIM w sprawie Giacomelli Sport’*.
Organy krajowe, ktore nie wdrozyly wykladni zaproponowanej przez urzad wspolnotowy,
zostaty do tego za$§ zobligowane kilka lat pdzniej ze wzgledu na wykladni¢ art. 2 pierwszej
dyrektywy  prawnoznakowej, a potem — art. 2  dyrektywy  2008/85.

Trybunal zaakceptowal bowiem to stanowisko, ktore wczesniej wdrozyl w swojej praktyce

OHIM.

Zasadniczym dokumentem kierowanym do ekspertdw organu unijnego sa wytyczne EUIPO
w sprawie znakéw towarowych. Stanowig one o praktyce tego urzedu. Warto zatem zwrdcic¢
uwage na ustuge w ujeciu tego dokumentu. W $Swietle wytycznych art. 4 rozporzadzenia
2017/1001, a zatem przepis definiujacy znak, daje podstawy do przyjecia, ze okreslenie
towarow 1 ustug jest jedng z zasadniczych wilasciwosci (one of the essential characteristics
of a trade mark) znaku®?>. Bez substratu nie ma zatem znaku. W ten sposob wyrazono zasade
wynikajaca z wyroku C-418/02. Obowigzuja dwa kryteria wdrazajace judykaty TSUE.
Pierwszym jest koniecznos$¢ jasnego 1 precyzyjnego okreslenia towardéw lub ustug. Zglaszajacy
jest ponadto zobowigzany do odpowiedniego sklasyfikowania towarow i ustug zgodnie

z klasyfikacja nicejska.

Wedhug wytycznych ustugi s3 zasadniczo oferowane niezaleznie osobom trzecim
1 $wiadczone za rekompensata ekonomiczng. Czynnosci zwigzane z towarami, takie jak badania
1 rozw0j wlasnych produktow przedsigbiorstwa, nie sg ustugami §wiadczonymi na rzecz osob
trzecich. Dotyczy to na przyktad badan w dziedzinie produktéw leczniczych lub suplementéw
diety prowadzonych w celu wprowadzenia wtasnych towaréw do obrotu®?®. To samo dotyczy

ustug pomocniczych, takich jak produkcja, sprzedaz lub reklama witasnych produktéw

524 46/1998-2.
525 Wytyczne EUIPO, s. 315.
326 wyr. Sadu z 30.09.2016 r., T-355/15, Astex Pharmaceuticals (ASTEX), ECLI:EU:T:2016:591.
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przedsigbiorstwa®?’. Pojecie ustugi w systemie znakow Unii Europejskiej jest zatem
wyznaczane przez dwie okolicznoséci. Po pierwsze, ustuga musi mie¢ niezalezny charakter.
Po drugie, czynnos¢ powinna by¢ $wiadczona na zewnatrz, czyli osobom trzecim.
Nie budzi watpliwosci wzajemne przenikanie si¢ tych kryteriow. Ponadto, nalezy réwniez
zwroci¢ uwage na rekompensate ekonomiczng jako dodatkowe kryterium o wzglednym
charakterze. W mys$l wytycznych, ustugi sa zwykle §wiadczone za wynagrodzeniem?®?®.
Jezeli zatem charakter ustugi przemawia za uznaniem, ze w obrocie s3 one co do zasady

oferowane bez wynagrodzenia, pod tytulem darmym, to taka okoliczno$¢

nie stoi na przeszkodzie jej kwalifikacji jako ustugi. Ta cecha musi by¢ rozumiana szeroko.

Podsumowujac, nalezy raz jeszcze podkresli¢, ze orzeczenia Trybunalu Sprawiedliwosci,
zapadte w sprawach dotyczacych wustug handlu detalicznego towarami i uslugami,
majg donioste znaczenie dla analizowanego zagadnienia. Pomimo Ze pierwsze wrazenie
nakazywaloby ograniczy¢ ich wptyw do jedynie waskiej kategorii ustug, jakimi sa ustugi
handlowe, takie podejscie nie jest sluszne. Ustalenia zaoferowane przez Trybunat stanowig

fundament nowoczesnej koncepcji ustugi w prawie znakoéw towarowych.

IV. Pojecie ushugi w prawie polskim

Ustawodawca krajowy w p.w.p. definiuje pojecie towaru. W mysl art. 120 ust. 3 pkt 2
p.-w.p. towary stanowig w szczego6lnosci wyroby przemystowe, rzemie$lnicze, ptody rolne oraz
produkty naturalne, zwlaszcza wody, mineraty, surowce, a takze ustugi. W ustawie zatem
nie tyle nie zdefiniowano ustug, co ustawodawca przesadza o ich formalnym zakwalifikowaniu
do towaréw. Rozwigzanie takie nie jest uzasadnione z punktu widzenia zasad techniki

prawodawczej. To zagadnienie przedstawiono w pierwszym rozdziale.

W polskiej literaturze stanowisko, jak nalezy rozumie¢ wustugg, przedstawit
M. Kepinski juz na 11 lat przed wprowadzeniem znaku ustugowego, ktore nastgpito
wraz z wejSciem w zycie u.z.t. z 1985 r. Autor odwotat si¢ do prac E. Fleury’ego oraz M.-A.
Pérot-Morel. Sugerowat si¢ zatem francuskim i1 szwajcarskim pogladem na t¢ kwestie.

Zaproponowal podzial ustug na te, ktére odnosza si¢ do przedmiotdw materialnych

27 Wytyczne EUIPO, s. 318.
328 Ihidem.
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(np. ustugi pralnicze) oraz te, ktore nie wykazuja zwigzku z obiektami materialnymi,

np. ustugi transportowe lub bankowe?’.

Istotne znaczenie nalezy przypisa¢ propozycjom U. Prominskiej oraz R. Skubisza.
Pierwsza autorka jeszcze w odniesieniu do regulacji u.z.t. z 1985 r. wskazywatla, ze ustuga
jest ,,dziatanie polegajace na dokonywaniu rozmaitych czynno$ci faktycznych i prawnych,
zmierzajgce do osiggniecia oznaczonego celu, ktorym nie jest jednak rezultat przyjmujacy
okre$lona posta¢”®°. Na gruncie obecnie obowigzujacej ustawy U. Promifska przyjmuje,
7e celem ustugi nie musi by¢ i - z reguty nie jest - rezultat przyjmujacy okreslong postaé3!.
Réznica sprowadza si¢ zatem do efektu podjgtej czynnosci. W §wietle pierwszej propozycji
nie moze on mie¢ charakteru materialnego. Drugie, p6zniejsze ujecie, dopuszcza natomiast
kwalifikacj¢ zachowania jako uslugi - pomimo zmaterializowanej formy rezultatu. Ustuga jest,
wedlug U. Prominskiej, zachowanie sluzace osiagnigciu pewnego ustalonego celu.
Jego trescig moze by¢ czynnos¢ prawna lub faktyczna. Autorka nie ogranicza tego pojgcia
jakimikolwiek dalszymi kryteriami. Podkresla, ze ustuga in abstracto jest terminem trudnym

do zdefiniowania®*2.

Propozycja U. Prominskiej ktadzie nacisk na cel ushugi, jakim jest zaspokojenie
okreslonych potrzeb osob trzecich. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage, ze autorka nie przewiduje
dodatkowych kryteriow takich jak niezalezny charakter ustugi. Powstaje pytanie, czy w Swietle
tej koncepcji ustugi polegajace na sprzedazy towardw wilasnych badz czynno$ci podejmowane
wewnatrz przedsiebiorstwa sg ustugami. Wydaje si¢, ze w $wietle ujecia U. Prominskiej
wlasciwg plaszczyzng dla rozwazan w tym zakresie nie jest pojecie ustugi jako substratu znaku,
a uzywanie oznaczenia. Cechg eksploatacji oznaczenia - jako przejawu wykonywania
kompetencji wylacznej - jest zewnetrzny charakter’*®. Znak ma by¢ stosowany w obrocie,
a nie na przyktad w dokumentacji wewnatrz przedsiebiorstwa®**. Nalezy zwrocié przy tym
uwage, ze uzywanie znaku jako grupa uprawnien stanowigcych tres¢ prawa ochronnego

dotyczy towarow lub ustug, dla ktérych znak zostal zarejestrowany. Wynika to z zasady

329 M. Kepinski, Znaki, s. 180 in.

3380 U. Prominska, Ustawa, kom. do art. 5; zob. takze taz, w: E. Nowinska, U. Promiriska, M. du Vall, Prawo
wlasno$ci przemystowej, Warszawa 2010, s. 317.

331 Taz, Znak ustugowy, s. 323. Stanowisko to przywotali E. Wojcieszko-Ghuszko oraz. K. Felchner, zob. E.
Wojcieszko-Gtuszko, w: R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo wiasno$ci przemystowej,
Warszawa 2017, s. 554-556 oraz taz, Kategorie normatywne znakéw towarowych, UPRP, Warszawa 2013, s. 12-
13; K. Felchner, Znak ustugowy, s. 9.

832 . Prominska, Znak ushugowy, s. 323.

333 Tz, Prawo z rejestracji, s. 73 i n.

334 Ibidem, s. 74.
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specjalizacji. Z tych wzgledow problem eksploatacji oznaczenia dotyczy tych znakoéw,
ktére sa przedmiotem prawa. Wydaje si¢ jednak, ze jest on istotny takze na ptaszczyznie
okreslenia substratu znaku. Warto odwota¢ si¢ do przyktadu. Przedsigbiorca produkujacy i
wprowadzajacy do obrotu samochody uzyskuje rejestracje znaku m.in. dla ushug
transportowych. Uznal, ze taka kwalifikacja jest wlasciwa, poniewaz czgsto przewozi
komponenty z jednego zaktadu produkcyjnego do drugiego. Po latach osoba trzecia inicjuje
postgpowanie w przedmiocie stwierdzenia wygasnigcia prawa ochronnego na znak ze wzgledu
na brak rzeczywistego uzywania oznaczenia w odniesieniu do uslug transportowych.
Organ uwzglednia wniosek pomimo przedstawionych przez uprawnionego dowodoéw
swiadczacych o podejmowaniu  czynnosci transportowych  wewnatrz — wlasnego
przedsigbiorstwa. Taka ocena jest, co naturalne, prawidlowa. Znak nie byt bowiem uzywany
w obrocie. Niemniej, wypada rozwazy¢, czy tego rodzaju czynnosci stanowig w ogoéle ustugi
w prawie znakow towarowych. Czy zglaszajacy uzyskalby prawo, gdyby w podaniu
sformutowat zakres ochrony w nastepujacy sposob: ustugi transportowe realizowane w ramach
wlasnej dzialalnosci gospodarczej? Na tak zadane pytanie nalezy udzieli¢ odpowiedzi
przeczacej. Wymienione dziatania nie stanowig bowiem ustug w rozumieniu, jaki wynika
z art. 120 ust. 1 p.w.p. W $wietle prezentowanego pogladu, tego rodzaju czynnosci nalezatoby
obja¢ zakresem ustlug, a dopiero w p6zniejszym okresie - na poziomie eksploatacji oznaczenia
- podda¢ ocenie =z perspektywy obowigzku rzeczywistego uzywania znaku.
Nalezy jednak przyjaé, ze sa to dwie odmienne plaszczyzny, ktore dotycza niezwigzanych
ze soba zagadnien. Wszak gdyby dopusci¢ mozliwo$¢ rejestracji  znaku
dla ,ustug transportowych realizowanych w ramach wlasnej dzialalnos$ci gospodarczej”,
to trudno bytoby wymagac¢ od uprawnionego wykazania rzeczywistego uzywania dla tych ustug
realizowanych poza wilasna dzialalnoscia. Konieczne jest zatem wskazanie dalszych kryteriow

ograniczajacych pojecie ushugi w prawie znakow.

Drugi poglad w polskiej nauce wyraza R. Skubisz. W jego przekonaniu ushugg
jest ,,dziatalno$¢ (czynno$¢), ktora moze odnosic¢ si¢ do okreslonej rzeczy (ustugi materialne —
np. budownictwo i naprawy, obrobka materialdw), badz tez ta dziatalno$¢ nie ma materialnego
wyrazu dostgpnego sensorycznemu poznaniu (ustugi niematerialne — np. ubezpieczenia,
2335

finanse, nauczanie). Pierwsza grupa nie obejmuje wytwarzania lub zbywania rzeczy

Ta propozycja wydaje si¢ by¢ silnie inspirowana podziatem ustug, ktory zostat sformutowany

335 R. Skubisz, Prawo znakow, s. 39. Stanowisko R. Skubisza przywoluje L. Zelechowski — zob. £. Zelechowski,

w: L. Zelechowski (red.) Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIII B. Prawo wlasnosci przemystowe;.
Komentarz, Legalis 2022, kom. do art. 120, Nb 72.
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w zachodniej literaturze przedmiotu. Autor, podobnie jak U. Prominska, wigze pojecie ustugi
z czynno$cig. Nalezy jednak zwrdci¢é uwage na termin, ktorym postuguje sie R. Skubisz
przy definiowaniu ustugi. Jest nim dziatalno$¢. Z jezykowego punktu widzenia to stowo
moze rodzi¢ skojarzenia z dziatalnos$cig gospodarcza lub dzialalnoscig innego rodzaju.
Polegaja one z reguly na stalym $wiadczeniu okreslonych czynnosci. Wydaje si¢, ze w prawie
znakoéw towarowych ta dystynkcja jest szczeg6lnie znaczaca. Wynika to z niebezpieczenstwa
utozsamiania znaku ustugowego z oznaczeniem przedsigbiorstwa. Sg to natomiast dwie
odrebne kategorie oznaczen odrozniajgcych. Roznica migdzy nimi tkwi wtasnie w przedmiocie

— jest nim ustuga albo przedsigbiorstwo w znaczeniu funkcjonalno-przedmiotowym.

W ujeciu zaoferowanym przez R. Skubisza ustuga moze odnosi¢ si¢ do okreslonej
rzeczy lub nie wykazywac¢ takiego zwiazku. Uslugi materialne, postugujac si¢ nomenklatura
zaproponowang przez R. Skubisza, nie obejmuja jednak wytwarzania ani zbywania rzeczy.
Autor nie precyzuje, czy to ograniczenie dotyczy rzeczy stanowigcych przedmiot wlasnosci
uprawnionego. Nalezy wobec tego przyjaé, ze ma ono charakter bezwzglgdny.
Takie wyjasnienie ustugi pomija powazny zakres czynno$ci oferowanych w obrocie
gospodarczym. Przede wszystkim wyklucza z kategorii ustug te czynnosci, ktore sg okreslane
jako ustugi  handlu detalicznego lub  hurtowego towarami lub  uslugami.
Ponadto, nie uwzglednia takze dziatalnosci rzemieslniczej, ktora polega na wytwarzaniu rzeczy

na zaméwienie osob trzecich 1 wedtug ich wskazéwek.

Analiza obu propozycji wskazuje, ze zarowno U. Prominska, jak 1 R. Skubisz,
odwotuja si¢ do czynnosciowego ujecia ustugi. Sa to przyktady definicji zorientowanych
na proces. Ustuga to zachowanie, ktore polega na dziataniu bez wzgledu na jego przedmiot.
Definicja U. Prominskiej w pewien sposob wpisuje si¢ rdwniez w nurt definicji zorientowanych
na wynik. O bycie uslugi stanowi takze jej rezultat, ktory - co do zasady - ma nieokreslony,
niematerialny charakter. Jak zasygnalizowano, obie definicje sg przywolywane przez innych
autoréw podejmujacych problem znakow towarowych jako kategorii oznaczen odrézniajacych

na tle art. 120 p.w.p.

Organem rejestrujacym znaki w Polsce jest Urzad Patentowy RP. Z tego wzgledu istotne
znaczenie dla rozpatrywanego zagadnienia nalezy przypisa¢ ogolnym wytycznym
Prezesa UPRP w zakresie znakéw towarowych. Zgodnie bowiem z art. 269 ust. 3 p.w.p.,

eksperci s3 obowigzani uwzglednia¢ dyrektywy interpretacyjne w nich ustalone. Wytyczne
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maja charakter wykladniczych zasad prawnych?®

1 sg skierowane do ekspertow UPRP.
Nie moga by¢ powotywane jako podstawa prawna orzeczen. Ich rola w polskim systemie
jest wigc zblizona do wytycznych EUIPO. W wytycznych zawarto definicje ustugi.
Jest nig ,,kazde dzialanie lub §wiadczenie o charakterze niematerialnym, ktore ma na celu
zaspokojenie potrzeb osob trzecich. Istotg ustug jest ich swiadczenie na rzecz osob trzecich.
Zaznaczy¢ w tym miejscu nalezy, ze pod pojeciem ustug nie miesci si¢ produkcja, wytwarzanie

oraz reklama, sprzedaz i dystrybucja wihasnych towarow”’

. Warto zwr6ci¢ uwage na
zawezenie — w stosunku do uje¢ proponowanych w nauce — ustug do tych czynnosci, ktore majg
na celu zaspokojenie potrzeb osob trzecich. To kryterium moze odpowiada¢ przestance

niezaleznego charakteru ushugi znanej w nauce niemieckiej.

Definicja zawarta w wytycznych nie obejmuje czynnos$ci, ktore sa SciSle zwigzane
z dzialalno$ciag produkcyjna, a zatem maja wylagcznie pomocniczy charakter.
To kryterium stanowi doprecyzowanie pierwszego wymagania. Naturalne jest, ze czynnos$ci
takie jak: produkcja, wytwarzanie, reklama, sprzedaz i dystrybucja towaréw wiasnych
nie s3 podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb osob trzecich. Nalezy jednak podkreslic,
ze w wytycznych Prezesa UPRP roznicuje si¢ dziatania zwigzane z wlasnymi towarami
i dziatania dotyczace §wiadczenia wlasnych ustug. O ile bowiem ta pierwsza grupa czynnos$ci
nie stanowi uslugi, o tyle nie wiadomo, czy tak jest w odniesieniu do ustug wiasnych.
Czy zatem reklama wlasnych ustug jest odrebng od tych swiadczen ustuga? Czy jednak nalezy
stosowa¢ przez analogi¢ zasady dotyczace kwalifikacji czynno$ci zwigzanych z towarami
wlasnymi? Problem ten powinien zosta¢ rozwigzany w nastepstwie zastosowania pierwszego
krytertum. Ustugi pomocnicze wobec ustug wlasnych nie stuza zaspokojeniu potrzeb oséb

trzecich. Nie stanowig zatem ustug.

W praktyce UPRP kwestia ustug nie przedstawia si¢ tak jednoznacznie, jak nakazuje
sadzi¢ lektura wytycznych Prezesa UPRP. Przeglad roznych stanow faktycznych dotyczacych
ustug eksportu i importu okre§lonych towaréw przedstawia M. Trzebiatowski®*®,
Jak si¢ wydaje, odmienna kwalifikacja moze wynika¢ z wigzania substratu znaku z postacia

uzywania oznaczenia, jaka jest import lub eksport towarow, na ktérych zostat umieszczony

336 M. Rutkowska-Sowa, w: J. Siericzyto-Chlabicz (red.), Prawo whasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa
2020, s. 1318; S. Wit vel Wilk, w: P. Kostanski (red.), Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa
2014, s. 1331; taz, w: £. Zelechowski (red.) Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIII B. Prawo wiasnoéci
przemyslowej. Komentarz, Legalis 2022, kom. do art. 269, Nb 2.

337 Wytyczne Prezesa UPRP, s. 240.

338 M. Trzebiatowski, Znak towarowy dla eksportu (importu) towaréw — znak dla towarow czy dla ushug?,
Rzecznik Patentowy 2/2009, s.7-28.
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znak (art. 154 pkt 1 p.w.p.). Nalezy zatem dokonac $cistego rozréznienia miedzy tymi dwoma
ptaszczyznami. Ta dystynkcja przedstawia si¢ analogicznie do ustug handlu detalicznego, ktora
oznacza co$ wiecej niz tylko sam akt sprzedazy. W praktyce UPRP zdarza si¢ natomiast nie
odroznia¢ ustug eksportu lub importu jako substratu znaku od eksportu lub importu jako postaci

uzywania znaku towarowego”>’

. Do kwestii tej powrdcono w ramach analizy naruszenia prawa
ochronnego na znak ustugowy. Na tym etapie nalezy jednak zasygnalizowa¢ pewng trudno$¢
zwigzang z przenikaniem si¢ przyktadowych postaci uzywania znaku towarowego takich jak
umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach, eksport lub import oznakowanych
towarow, ich przechowywanie lub reklama z jednej strony a ustug, ktore mogg by¢ swiadczone

na rzecz osob trzecich. W konkretnych przypadkach ich tres¢ odpowiada postaciom uzywania

znaku towarowego.

Podsumowujac, nalezy zauwazy¢, ze w polskiej nauce nie sformutowano do tej pory
wyczerpujacej koncepcji ustugi. Zarowno U. Prominska, jak i R. Skubisz, sg zgodni w tym,
ze ustuge stanowi dzialanie. Wydaje si¢ jednak, ze powyzsze stwierdzenie jest niewystarczajace
do przeprowadzenia wtasciwej dystynkcji migdzy ushugg a dziataniami niestanowigcymi ustug.
Ponadto, zaprezentowane koncepcje nie udzielaja odpowiedzi na pytanie, jak nalezy oceniac

sytuacje, w ktérych dochodzi do zwigzania elementu rzeczowego (towarowego) i ustugowego.

V. Pojecie ustugi. Stanowisko wlasne

Przeprowadzone rozwazania dajg podstawy do sformulowania wlasnego stanowiska
w zakresie ustugi i jej zakresu w prawie znakow towarowych. Ustuga powinna by¢ postrzegana
przez pryzmat podstawowej funkcji, jaka w obrocie pelni znak ustugowy.
Funkcjonalne (celowosciowe) powigzanie ustugi z oznaczeniem jest pozadane.
Funkcja wskazywania na pochodzenie handlowe determinuje wyjasnienie, czym jest ustuga.
Nalezy zatem potraktowac¢ art. 120 ust. 1 p.w.p. jako punkt odniesienia dla tego pojecia.
Nie bez przyczyny funkcja odrdzniajaca jest okre§lana mianem funkcji pierwotnej
1 konstytutywnej dla bytu znaku. Jest ona bowiem zakorzeniona w oznaczeniu. Tkwi w nim.

Ustuga stanowi substrat znaku, ktéry jest dobrem niematerialnym z kategorii oznaczen

339 Praktyka, o ktorej mowa, wyraza sic w postepowaniach w przedmiocie uniewaznienia praw na znaki
zarejestrowane dla towarow ze wzgledu na ich zgloszenie w zlej wierze. Przejawem zlej wiary ma by¢ brak
zamiaru uzywania znaku dla towarow, ktéry jest demonstrowany np. poprzez fakt nieuzyskania pozwolen
administracyjnych na prowadzenie dziatalno$ci dotyczacej okreslonych towaréw. Uprawnieni na gruncie takich
postepowan podnosza, ze ich celem jest uzywanie oznaczenia dla eksportu lub importu jako ustug, zas tego rodzaju
dziatania nie wymagaja uzyskania pozwolen administracyjnych — zob. M. Trzebiatowski, Znak towarowy, s. 8 i n.
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odrozniajacych. Nalezy podkresli¢, ze oznaczeniem jest w rzeczywistosci zwigzek postaci
przedstawieniowej i ustugi, ktéry  nastepuje  poprzez  ich  polaczenie.
Ma on charakter intelektualny (mentalny), bowiem jest zjawiskiem ze sfery intelektualne;j,
nie jest namacalny, ale zapada w pami¢¢ i pozostaje w swiadomosci odbiorcow. Z tego wzgledu
uwaga powinna by¢ skierowana na definicj¢ znaku oraz na petniong przezen funkcje w obrocie.
Roéznice w ujeciu ustugi w prawie znakdw w pordwnaniu z koncepcjami wypracowanymi

na plaszczyznie innych nauk oraz innych gat¢zi prawa sa nieuniknione i uzasadnione.

Bioragc pod uwage powyzsze, nalezy w pierwszej kolejnosci stwierdzi¢, ze usluga
jest zachowaniem. Pojecie to nalezy interpretowaé szeroko. To dzialanie, czynnos¢,
w tym takze czynno$¢ zlozona z szeregu réznych aktdéw, ktore mozna zidentyfikowac
1 ktore maja okreslony poczatek oraz koniec. Jest to istotne, poniewaz usluga,
w przeciwienstwie do towaru, jest zjawiskiem realizowanym w czasie. Czynnos$ciowe ujgcie

ustugi nakazuje rowniez przyjecie jej niematerialnego charakteru.

Ustuga - jako przedmiot znaku - charakteryzuje si¢ okreslonymi cechami.
Jest to zachowanie skierowane do o0sOb trzecich i1 sluzace zaspokojeniu ich potrzeb.
Niekiedy rezultat ustugi moze zosta¢ uciele$niony w przedmiocie materialnym. Nie zmienia to
jednak ustalen w zakresie substratu znaku. Biorgc pod uwage zréznicowanie sektora ustug,
nalezy odnies$¢ si¢ do najczgsciej wystgpujacych w praktyce sytuacji, ktore wymykaja si¢ w
jakim$ stopniu powyzszym kryteriom. Ponadto, nalezy rozwazy¢ cechg legalnosci jako

konstytutywna dla uznania zachowania jako ustugi.

Po pierwsze, ustuga jest zachowaniem skierowanym do oséb trzecich.
Ustugami sg jedynie $wiadczenia oferowane 1 dostarczane innym podmiotom niz ten,
ktory je wykonuje. Ta cecha akcentuje relacyjny charakter uslugi. Gospodarcza potrzeba
oznaczania znakiem okreslonych wytworow aktualizuje si¢ tylko w sytuacji, gdy wytwory
te sg oferowane osobom trzecim. Réwniez podstawowa funkcja znaku w aspekcie odrézniania
oznaczonych ustug od innych ustug tego samego rodzaju moze by¢ realizowana jedynie,
gdy ustugi sg oferowane i Swiadczone osobom trzecim. To powoduje, ze mozna wyodrgbni¢
poziom, na ktérym dochodzi do realizacji funkcji znaku ustugowego. Znak ustugowy odréznia
ustuge oferowang w obrocie osobom trzecim od innych poréwnywalnych ustug wystepujacych

w obrocie.

To, ze ustuga jest Swiadczona na rzecz osob trzecich, nie oznacza, ze jej konieczng cechg

jest zarobkowy charakter. Ta kwestia budzita watpliwosci, natomiast zostata rozstrzygnigta
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w orzecznictwie dotyczacym rzeczywistego uzywania znaku. Pomimo ze wyjasnienie tego
problemu nastgpilo w ramach szczegdlnej konstrukcji, jaka jest wygasnigcie prawa,
to nalezy uzna¢, ze czynnos$ci $wiadczone nieodplatnie w obrocie moga by¢ ushugami.
Jest tak wowczas, gdy sa one realizowane w relacjach z klientela**°. Ta cecha roznicuje sposob

rozumienia ustugi w prawie znakow od rozumienia przyjetego w prawie pierwotnym Unii.

Kryterium §wiadczenia ustug na rzecz osob trzecich rozwigzuje problem tzw. czynnosci
produkcyjnych podejmowanych wewng¢trznie ,dla siebie” w ramach wlasnego
przedsigbiorstwa. Nie stanowig one bowiem aktywnos$ci, ktore sa przedmiotem obrotu
1 ktore konkurujg z poréwnywalnymi ustugami. Czynnosci podejmowane w ramach wlasnego
przedsigbiorstwa nie sg oferowane osobom trzecim. Maja wytacznie wewnetrzny charakter
1 przez to nie stanowig ustug. Inaczej przedstawia si¢ sytuacja, gdy czynnos$ci produkcyjne sa
zlecane podmiotom trzecim. Woweczas sg one oferowane w obrocie osobom trzecim i konkuruja

z poréwnywalnymi czynno$ciami §wiadczonymi przez inne podmioty. Sg zatem ustugami.

Analogiczne stanowisko nalezy zaja¢ w przedmiocie czynnos$ci podejmowanych
na przyktad przez przedsigbiorstwo przetworcze, ktorego dziatalno$¢ polega na skupie
odpadéow poprodukcyjnych, ich modyfikacji 1 wprowadzaniu do obrotu produktow
z recyklingu. Jezeli taki podmiot nie §wiadczy ustug przetwodrczych na rzecz osob trzecich
to opisane dziatania nie sg ustugami. Taki podmiot moze uzyska¢ rejestracje dla ustug skupu
odpadow poprodukcyjnych oraz dla towarow wprowadzanych do obrotu. Ta dystynkcja jest
wyrazna i powinna umozliwia¢ jednoznaczne przyporzadkowanie danego dobra do kategorii

towarow lub ustug.

Wymaganie §wiadczenia na rzecz osob trzecich - jako cechy ustugi - powinno zosta¢
uzupelnione o stwierdzenie, ze ustuga ma by¢ postrzegana przez odbiorcow jako zachowanie
Swiadczone w obrocie na ich rzecz. Mowa wigc o jej niezaleznym charakterze.
Dana czynno$¢ ma by¢ rozpoznawana jako samodzielna oraz niezalezna w stosunku
do pozostatych dobr oferowanych przez danego przedsigbiorce, cho¢by i1 byla z nimi zwigzana.
To ona ma stanowi¢ no$nik wartosci dla odbiorcow. Pewne czynnosci podejmowane w obrocie
sa pozbawione tej cechy. Dotyczy to na przyklad konsultacji udzielanej zwykle
przez sprzedawce przed zakupem  specjalistycznego lub  drogiego  produktu.
Jezeli konsultant udziela informacji na temat oferowanej rzeczy w celu zachecenia

do jej nabycia, to taka czynno$¢ nie stanowi uslugi. Klient nie postrzega jej jako ustugi

840 C_442/07, pkt 17.
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informacyjnej, a raczej jako reklame oferowanego produktu. Tym samym udzielenie informacji
na temat oferowanego produktu przez jego producenta nie ma niezaleznego znaczenia.
Jest bowiem $cisle powigzane z tym towarem. Nalezy zatem zgodzi¢ si¢ z prezentowanymi
pogladami, w ktérych podkresla si¢ znaczenie perspektywy odbiorcéw jako determinantu

roznicujgcego ushuge od towaru w tej dziedzinie prawa.

Po drugie, rezultat ustugi zawsze ma charakter niematerialny. Jest nim zaspokojenie
okreslonych potrzeb klienteli. Z tego jednak wzgledu, ze sektor ustug jest bardzo zr6znicowany,
a potrzeby odbiorcOw rdznig si¢ znacznie od siebie, zdarza si¢, ze niematerialny rezultat
znajduje swoj materialny przedmiot (substrat). Co istotne, powstaje on po wykonaniu ustugi.
To oznacza, ze nie jest niezbedny dla bytu ustugi jako substratu znaku ani tez nie moze
determinowac¢ stwierdzenia przeciwnego - ze oznaczenie towaru za kazdym razem stanowi
przyktad uzycia znaku towarowego. Materialny substrat niematerialnego rezultatu ustugi
oznacza si¢ zwykle w identyczny sposob jak towary odrozniane przez znaki towarowe.
Mozna wowczas powzig¢é mylne wrazenie o przedmiocie, substracie oznaczenia.
Z perspektywy odbiorcy konkretnej ustugi znak naniesiony na materialny przedmiot
nie jest jednak znakiem towarowym, a znakiem ustugowym, potwierdzajagcym

jej wyswiadczenie.

Zastosowanie przedstawionego kryterium umozliwia réwniez ustalenie w przedmiocie
Swiadczen rzemie$lniczych. Produkcja towar6w na zamoOwienie innej osoby i zgodnie
z jej instrukcjami stanowi zgodnie z klasyfikacja nicejskg ustuge, a nie towar, pomimo ze jest
to czynno$¢ produkcyjna. Przyktadowo, jezeli przedsigbiorca produkuje krzesta, to powinien
zglosi¢ znak towarowy dla krzeset (kl. 20. klasyfikacji nicejskiej), ale jezeli wytwarza krzesta
w rzemie$lniczy sposob wedlug wskazan kupujacych, to $wiadczy juz ustugi, ktére moga by¢
oznaczone znakiem ustugowym (kl. 40. klasyfikacji nicejskiej). W rzeczywistosci jednak
nie jest to wyjatek od przedstawionej powyzej reguly. Zamawiajacy nabywa bowiem towar,
ktory w dacie zawarcia umowy z reguly nie istnieje. Ten towar ma dopiero powstac.
Wybdér wykonawcy jest w  wigkszosci przypadkow podyktowany jego wiedza,
umiejetnosciami,  doswiadczeniem lub  renomg. Uwaga  zostaje  skierowana
—rowniez z perspektywy zamawiajacego — na fakt, ze dany produkt zostanie dopiero wykonany
na jego zaméwienie 1 wedlug jego instrukcji. Nalezy przyjac, ze rezultatem $wiadczenia
rzemieslnika jest zaspokojenie potrzeb klienteli, ktore sa na tyle specyficzne, ze wymagaja

ucieles$nienia w okreslonym przedmiocie materialnym.
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Nalezy wreszcie rozwazy¢ kwestie legalnosci jako cechy uslugi. Mozna bowiem
zastanawiac si¢, czy znak przeznaczony dla ustug nielegalnych badz godzacych w porzadek
publiczny w danym ustawodawstwie zostalby zarejestrowany. Problem ten ma charakter raczej
teoretyczny, poniewaz uzyskanie prawa na znak nie zmienia statusu prawnego czynnosci
polegajacych na §wiadczeniu ustug. Jezeli dana ustuga jest nielegalna, to takg — do czasu
ewentualnej zmiany ustawodawstwa - pozostanie bez wzgledu na fakt, czy danemu podmiotowi
ewentualnie udatoby si¢ uzyska¢ prawo ochronne na znak przeznaczony dla odr6zniania

danych ustug.

W prawie pierwotnym Unii Europejskiej wskazuje si¢ legalno$¢ jako konieczng ceche.
W prawie znakow ta kwestia wymaga szczegélnej oceny, a to ze wzgledu na brzmienie
art. 7 konwencji paryskiej 1 art. 15 ust. 4 porozumienia TRIPS. Zgodnie z przywolanymi
przepisami, rodzaj towardw lub ustug, dla ktérych znak ma by¢ uzywany, w zadnym przypadku
nie moze stanowi¢ przeszkody dla rejestracji znaku. Realizacja tej zasady polega na tym,
ze urzad nie ma kompetencji do weryfikowania uprawnien zglaszajacego w zakresie produkcji
zgloszonych towaréw lub §wiadczenia zgltoszonych ustug. Dotyczy to zwlaszcza produktow
leczniczych, alkoholi lub wyrobow tytoniowych. Jak jednak nalezy rozumie¢ to postanowienie
w odniesieniu do ustug? Czy przestankg uznania danej czynno$ci za ustuge w prawie znakdéw
jest réwniez — jak w prawie traktatowym — legalno$¢ danego $wiadczenia?
Jezeli do Urzedu Patentowego RP wptynetoby podanie o udzielenie prawa na znak zgtoszony
dla ustug medycznych, polegajacych na dokonywaniu terminacji cigzy na zyczenie pacjentki,
urzad nie moze odmowi¢ udzielenia prawa tylko z tego powodu, ze ta ustuga jest w polskim
porzadku prawnym nielegalna. Uslugi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi
sg przyporzadkowane do klasy 44. klasyfikacji nicejskiej. Na ptaszczyZnie zgloszenia wydaje
si¢, ze urzad musiatby zarejestrowac¢ taki znak. Inng sprawg jest natomiast brak mozliwosci
gospodarczej eksploatacji oznaczenia. Przytoczony wyzej przyktad da si¢ obroni¢, ale mozliwe
sg inne. Pranie pieni¢dzy, handel ludZzmi lub dystrybucja narkotykow funkcjonujg w obrocie.
Trudno spodziewac¢ si¢, ze podmioty trudnigce si¢ tymi procederami, sg zainteresowane

zgloszeniem znakoéw dla odrdzniania realizowanych w obrocie §wiadczen.

Pomimo ze przedstawiony problem ma walor raczej teoretyczny, w praktyce EUIPO
odnotowano przypadek, w ktorym go rozwazono. Znak graficzny przedstawiajacy czarng
wstazke zostal zgltoszony m.in. dla ustug takich jak eutanazja oraz wspomagane umieranie.

EUIPO odmowit rejestracji znaku z uwagi na brak zdolno$ci odrdzniajacej, a decyzje
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podtrzymata Izba Odwotawcza®*!

. Urzad zasugerowal mozliwos¢ odmowy udzielenia prawa
na podstawie art. 7 ust. 1 lit. f) rozp. 207/2009 z uwagi na fakt, ze w wickszosci panstw Unii
tego rodzaju ustugi s nielegalne. W tym przepisie wytaczono od rejestracji znaki sprzeczne
z porzadkiem publicznym Iub z dobrymi obyczajami. Taka interpretacja przeszkody
rejestracyjnej nie jest uzasadniona. Sprzecznos$¢ z porzadkiem publicznym lub dobrymi
obyczajami odnosi si¢ do postaci oznaczenia, a nie do jego substratu®*?. Sprawa znaku
przedstawiajacego czarng wstazke trafita do Sadu. Ten jednak nie podjat zagadnienia statusu
eutanazji jako ustugi w prawie znakow, stwierdzajac, ze zachodzi przeszkoda rejestracji

w postaci braku dystynktywnego charakteru znaku>*.

Wydaje si¢, ze postanowienie art. 15 ust. 4 porozumienia TRIPS nie powinno staé
na przeszkodzie odmowie udzielenia prawa ze wzgledu na brak wskazania ustug.
Wzgledy godnosci ludzkiej i pewne zasady demokratycznego panstwa prawa wymagaja
wyeliminowania z zakresu znaczeniowego pojecia ustugi czynnosci, ktore sa pogwatceniem

tych zasad. Ich ocena — réwniez na gruncie prawa znakow - powinna by¢ jednoznaczna.

Zaproponowane stanowisko umozliwia rozstrzygniecie watpliwosci w sytuacjach,
ktére byly dotychczas rozwazane jako przypadki mieszane. Sg to takie stany faktyczne,

ktére trudno jednoznacznie zakwalifikowaé jako ustuge badz towar na gruncie prawa znakow.

Po pierwsze, handel towarami 1 ustugami wlasnymi nie jest ustugg pod tym jednak
warunkiem, ze towary 1 ustugi sg postrzegane przez odbiorcéw jako nalezace do podmiotu
handlujacego. Tego rodzaju czynno$ci stanowia postaci uzywania znaku dla konkretnych
towarow lub ustug, ktorych sprzedaz dotyczy. Nalezy jednocze$nie zauwazy¢, ze nie zawsze
jest mozliwe lub tez jest znacznie utrudnione ustalenie, z perspektywy odbiorcow,
czy dane towary lub ustugi sg towarami lub uslugami ,,wlasnymi” podmiotu uprawnionego
do znaku. Przytoczone wczesniej przyklady dotyczace handlu ustugami w modelu one-stop
shop nakazuja przyja¢ pewna elastyczno§¢ w ocenach tego rodzaju sytuacji.
Z perspektywy klienteli nie jest bowiem tak istotne, kto jest strong umowy o $wiadczenie ustug,
a raczej — kto bedzie realizowat konkretng ustuge. Jezeli dany przedsigbiorca zestawia oferty
ustug rzeczywiscie §wiadczonych przez rdézne podmioty i umozliwia zawarcie umowy

o okreslone $wiadczenie, to okoliczno$¢, ze to on, a nie rzeczywisty wykonawca ushugi,

341 dec. 4. Izby Odwotawczej EUIPO z 5.05.2014 r., R 1960/2013-4

842 K Szczepanowska-Koztowska, w: R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo wlasnosci
przemyslowej, Warszawa 2017, s. 700 i n.

343 wyr. Sadu 2 9.09.2015 r., T-530/14, Verein StHD v OHIM, ECLI:EU:T:2015:603, pkt 36 i 38.
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jest strong umowy, jest z punktu widzenia odbiorcéw nieistotna. Na tym tle zarysowuje si¢
odmienno$¢ migdzy prawem cywilnym a prawem znakoéw. Decydujace znaczenie nalezy
bowiem przypisa¢ percepcji wlasciwego kregu odbiorcow. Analogiczne nalezy rozstrzygnaé
problem handlu detalicznego towarami wtasnymi, ktore jednak sg oznaczone réznymi znakami.
Jezeli klientela nie postrzega tych towarow jako pochodzacych z jednego zrédla, to nalezy

uznaé, ze podmiot §wiadczy ustugi handlu detalicznego.

Po drugie, kwalifikacja czynnos$ci produkcyjnych zalezy od tego, czy sa one $wiadczone
»dla siebie” czy tez na rzecz osoéb trzecich. W pierwszym przypadku podmiot nie $wiadczy
ustug, a w drugim — juz tak. Ta kwestia zostaje wigc rozstrzygnieta na poziomie ustalenia,
czy czynnos¢ uczestniczy w obrocie handlowym i konkuruje z innymi poréwnywalnymi

czynnos$ciami.

Po trzecie, kwalifikacja dziatalno$ci franczyzowej przy powyzszym ujeciu ustugi
nie budzi watpliwosci. Ustugi organizatora sieci franczyzowej konkuruja na rynku z ustugami
tego samego rodzaju oferowanymi przez inne sieci franczyzowe. Organizator zabiega bowiem
o wlaczenie w ramach sieci jak najwickszej liczby uczestnikow, za$ jego oferta jest mozliwa
do poréwnania z ofertami innych przedsigbiorcow franczyzowych. Potencjalni uczestnicy sieci
majg mozliwo$¢ dokonania pordwnania ofert i wyboru tej najatrakcyjniejszej z ich punktu
widzenia. Organizatorzy sieci powinni zatem zglasza¢ oznaczenia nie tylko dla towarow
lub ustug, bedacych przedmiotem obrotu dla konsumentow, ale rowniez dla ustug zwigzanych

z franchisingiem.

Po czwarte, fakt, ze dana dziatalno$¢ jest $wiadczona w $rodowisku cyfrowym
nie ma znaczenia. Kwalifikacja danej aktywnosci musi by¢ taka sama jak w sytuacji
tradycyjnego obrotu. Nalezy zatem przyja¢, ze w prawie znakow niematerialny charakter
nie powinien stanowi¢ kryterium roéznicowania mi¢dzy towarem a ustuga. Wiele towarow
jest bowiem dostepnych do zakupu w wersji zdematerializowanej. Ustugi - jako zachowania -
moga rowniez by¢ swiadczone droga cyfrowa. Dla prawidlowej kwalifikacji kanat dystrybucji

nie ma znaczenia.

Trzeba jeszcze doprecyzowaé, ze ustugi nie stanowig dzialalnos$ci jako takiej,
w tym dziatalnos$ci gospodarczej. Ustugg jest konkretne 1 pojedyncze (cho¢by dtugo trwajace)
zachowanie. Uwaga ta ma znaczenie dla odroznienia przedmiotu znaku ustugowego
1 oznaczenia przedsiebiorstwa. Znak stuzy do odrdzniania produktéw rynkowych, nie za$

dziatalnosci jako takie;.
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Nalezy takze odnie$¢ si¢ do problemu dotyczacego wskazania ustug w podaniu
o udzielenie prawa. W §lad za orzecznictwem TSUE wskazanie towardéw lub ustug jest jedna
z trzech materialnych (zasadniczych) wlasciwo$ci znaku towarowego. Polski ustawodawca
konkretyzuje to wymaganie w art. 141 ust. 1 p.w.p. Przyjmuje, ze wskazanie towarow powinno
nastgpi¢ przy uzyciu polskiej terminologii technicznej, za$ okreslenia majg spetnia¢ cecheg
jednoznaczno$ci. W §8 ust. 1 rozp. Prezesa RM z 8.12.2016 r. usci$lono, ze ,,zglaszajacy,
sporzadzajac wykaz towardéw, dla ktérych znak towarowy jest przeznaczony, moze uzywac
ogolnych okreslen naglowkow klasyfikacyjnych Porozumienia nicejskiego lub innych
ogolnych terminéw, pod warunkiem ze s3 one wystarczajgco jasne 1 precyzyjne.
W tym przypadku uznaje si¢, ze wykaz towaro6w obejmuje wszystkie towary wyraznie objete
dostownym znaczeniem danego okreslenia lub terminu”. Wymaganie wystarczajacej jasnosci
1 precyzji nalezy odczytywac analogicznie jak kryteria przedstawialno$ci znaku w rejestrze
skonstruowane na podstawie tzw. kryteriow Sieckmanna. To formalna przestanka, ktora jednak
w sytuacji nowych, nieznanych wcze$niej ustug moze okaza¢ si¢ przyczyna licznych

watpliwosci.

W tym zakresie warto odnie$¢ si¢ do praktyki zglaszania znakéw dla cyfrowych
produktow (NFT - non-fungible token; niewymienialny token) funkcjonujacych w ramach
metawersum, czyli platformy wirtualnej przestrzeni. Znaki sg coraz cze$ciej uzywane w §wiecie
wirtualnym dla odréznienia zdigitalizowanej wersji materialnych towarow takich jak ubrania,
akcesoria odziezowe lub obuwie***. Niewymienialny token oznacza unikatows, cyfrowa
jednostke danych oparta na architekturze blockchain, wykorzystywana do odnotowania
wlasnosci danego przedmiotu materialnego lub niematerialnego, np. wirtualnej nieruchomosci
lub wirtualnego dzieta sztuki. Przedmioty wirtualne - w $wietle obecnego tekstu klasyfikacji
nicejskiej - powinny by¢ klasyfikowane w ramach klas 9. (jako pliki graficzne, muzyczne
1 wirtualne do pobrania, w tym te uwierzytelniane za pomocg niewymienialnych tokenow)
1 41. (jako udostepnianie obrazow, filmow, muzyki i1 publikacji elektronicznych online
nie do pobrania) klasyfikacji nicejskiej. Praktyka EUIPO charakteryzuje si¢ jednak

345

niekonsekwencja’*. Ustugi zwigzane z towarami wirtualnymi oraz $wiadczone w srodowisku

wirtualnym sg bowiem, w §wietle wytycznych, klasyfikowane stosownie do zasad dotyczacych

344 problematyke rejestracji znakow dla towaréw i ushug uzywanych w metawersum przedstawia J. Sitko —.J. Sitko,
Klasyfikacja towaréw i ustug uzywanych w metawersum a badanie zdolnosci odrozniajacej unijnych znakow
towarowych, w: W. J. Katner, M. Balcerzak, J. Chlebny, J. Janeta (red.), Sensum, non verba spectamus. Ksiega
jubileuszowa Profesor Urszuli Prominskiej, £.6dz-Warszawa 2024, s. 536-546.

343 Ibidem, s. 539-540.
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charakteru tych samych ustug §wiadczonych w $wiecie rzeczywistym, np. ustugi restauracyjne
w metawersum sg klasyfikowane tak jak ustugi gastronomiczne. Z drugiej jednak strony ustugi
transportowe w $wiecie wirtualnym sg klasyfikowane w ramach klasy 41 jako ustugi
rozrywkowe. Klasyfikacja konkretnych towarow i ustug ma istotne znaczenie, bowiem wpltywa
na ustalenie w przedmiocie konkretnej zdolnosci odrézniajacej znaku. Powyzsze zagadnienie
stanowi jeden z nowszych, a z pewnoscia najbardziej wyrazisty, przejaw zerwania z dotychczas
utozsamiang linig demarkacyjng migdzy towarem a ustuga, ktérag stanowi¢ miat niematerialny

charakter ustugi.

Nalezy zatem uznaé, ze w prawie znakdéw ustuga jest zachowanie §wiadczone na rzecz
0sOb trzecich, ktore charakteryzuje si¢ niematerialnym rezultatem. Jest nim zaspokojenie
okreslonych potrzeb klienteli. To zachowanie w pewnych sytuacjach moze znalezé
ucielesnienie w przedmiocie materialnym. Nie zmienia to kwalifikacji oznaczenia jako znaku
ustugowego. Cechg determinujacg bowiem uznanie danego dobra jako ustugi jest percepcja

relewantnej klienteli.
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Rozdzial I11. Znak uslugowy jako oznaczenie odrozniajace. Funkcje

znaku ustugowego

§ 1. Uwagi wprowadzajace

W S$wietle art. 120 ust. 1 p.w.p. znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie
umozliwiajace odrdznienie towaréw jednego przedsigbiorstwa od towaréw innego
przedsigbiorstwa oraz mozliwe do przedstawienia w rejestrze znakow towarowych w sposob
pozwalajagcy na ustalenie jednoznacznego i1 doktadnego przedmiotu udzielonej ochrony.
W dalszej czeSci przepisu ustawodawca przyjmuje, ze przez pojecie znaku towarowego
rozumie si¢ roéwniez znak ustugowy. Konstrukcja art. 120 p.w.p. nakazuje zatem stosowanie
do znaku ustugowego normatywnej i opisowo-funkcjonalnej definicji znaku towarowego.
Znakiem uslugowym moze by¢ kazde oznaczenie umozliwiajace odrdznienie ustug jednego
przedsiebiorstwa (raczej: przedsigbiorcy) od ustug innego przedsiebiorstwa oraz mozliwe
do przedstawienia w rejestrze znakdw w sposob pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego
i doktadnego przedmiotu udzielonej ochrony. W literaturze przedmiotu brak jest watpliwosci,
ze zrdwnanie pozycji obu oznaczeh oznacza rowniez konieczno$¢ przyjecia identycznych ram
definicyjnych dla znakéw towarowych i ustugowych?#. Jest to przede wszystkim uzasadnione
celem (funkcja) obu kategorii. Stluza one bowiem do odrézniania produktéw rynkowych
oferowanych w obrocie. Roznica sprowadza si¢ do innego charakteru dobra, czyli substratu.
Ustalenia poczynione w poprzednim rozdziale sa skoncentrowane na pojeciu ushugi
jako przedmiocie odrdzniania. Przyjecie okreslonej koncepcji w tym zakresie implikuje
w nastepnym kroku potrzebe podjecia rozwazan dotyczacych samego oznaczenia.
Wiasciwosci substratu wplywaja bowiem na cechy oznaczenia, ktérego celem jest odroéznienie

tego wlasnie substratu.

Nalezy roéwniez zauwazy¢, ze przytoczona definicja odnosi si¢ do znaku
jako przedmiotu prawa. W rzeczywistosci znak - jako dobro niematerialne nalezace do zbioru
oznaczen odrdzniajacych - stanowi zwigzek miedzy oznaczeniem a jego przedmiotem,
czyli towarem lub ustugg. Obejmuje on 0g6t wyobrazen o konkretnym towarze lub ustudze®*’.
Z tej perspektywy wydaje si¢, ze znak ustugowy jest modelowym odzwierciedleniem znaku

towarowego. Trudnos$ci dotycza natomiast ujecia znaku jako przedmiotu prawa,

348 R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 147; M.-A. Perot-Morel, Les marques, s. 296.

347 R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 20, W. Wiodarczyk, Zdolnoéé odrézniajaca znaku towarowego, Lublin 2001,
s. 34.
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w szczegbdlnosci za§ zagadnienia tzw. zdolno$ci odrdézniania znaku ustugowego.
W nauce wyodrebnia si¢ nastepujace cechy decydujace o jej posiadaniu: zmyslowa
postrzegalno$¢,  jednolito$é oraz samodzielno$¢ wzgledem substratu®#®,
Ostatnia z wymienionych przestanek jest szczegolnie kontrowersyjna. Nalezy rozwazyc,
czy zdolno$¢ odrdzniania, ktorg powinien charakteryzowac si¢ znak towarowy, stanowi zespot

tych samych cech w przypadku znaku ustugowego.

W dalszej kolejnosci zasadne jest podjecie problemu funkcji znaku ustugowego.
Oznaczenia tego rodzaju - jako symbole bedace no$nikami okre$lonych informacji**
- s3 powszechnie wykorzystywane w komunikacji miedzy przedsigbiorcg a konsumentem.
Stanowig zatem narzg¢dzia zdatne do wytworzenia pewnych skojarzen. Ich tres¢ decyduje
natomiast o funkcjach pelionych przez znak wustlugowy. Nalezy zastanowi¢ sie,
czy — przez wzglad na substrat — znak ustugowy realizuje te same funkcje jak znak towarowy.
Dotyczy to przede wszystkim podstawowej funkcji, jaka jest odroéznianie ushugi ze wzgledu
na jej komercyjne pochodzenie. Jesli tak jest, to wypada rozwazy¢, czy tres¢ niesionego przez
znak ushlugowy komunikatu zwigzanego z handlowym pochodzeniem ustugi jest taka sama

jak w przypadku znakéw towarowych.

Ustalenie, ze znak ustugowy pelni funkcj¢ odrozniajaca ushuge ze wzgledu
na jej komercyjne pochodzenie w doktadnie taki sam sposob, jak znak towarowy identyfikuje
towar, ma zasadniczy wplyw na koncowy rezultat rozwazan. Nalezy mie¢ na uwadze,
ze to wilasnie funkcje oznaczenia determinuja jego wyodrebnienie sposrod szerokiego zbioru
oznaczen odrozniajacych. Za criterium divisionis réznych oznaczeh nalezy przyjaé tresé

komunikatu, a zatem petniong w obrocie funkcje.

W ostatniej cz¢$¢ rozdzialu porownano znak ustugowy 1 oznaczenie przedsigbiorstwa z
perspektywy petnionych przez te oznaczenia funkcji. Oznaczenie przedsigbiorstwa, a szerzej
nazwy handlowe, stanowig typ oznaczenia, z ktérego wyewoluowal znak ustugowy.
Z tego tez powodu nalezy zestawi¢ oba rodzaje oznaczen, aby dopehi¢ teoretycznoprawnej

analizy znaku ustugowego jako kategorii oznaczenia odrdzniajacego.

348 U. Prominska, w: E. Nowirska, K. Szczepanowska-Koztowska, U. Promiriska, Prawa wlasno$ci przemystowej.
Przedmiot, tre$¢ i naruszenie, Warszawa 2021, s. 391. Odmienne stanowisko wyrazaja W. Wlodarczyk oraz J.
Mordwitko-Osajda. Ich zdaniem zdolno$¢ odrdzniajaca sktada si¢ z dwoch cech: jednolitosci oraz samoistno$ci
oznaczenia. Zmystowa postrzegalno$¢ oznaczenia jest sytuowana w ramach wymagania graficznej
przedstawialnosci znaku (obecnie wymagania przedstawienia znaku w rejestrze w sposéb umozliwiajgcy ustalenie
doktadnego i jednoznacznego zakresu ochrony), zob. W. Wiodarczyk, Zdolnos$¢, s. 58; J. Mordwitko-Osajda, Znak
towarowy. Bezwzgledne przeszkody rejestracji, Warszawa 2008, s. 98 i n.

349 U. Prominska, Prawa, s. 383.
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§ 2. Znak ushugowy jako oznaczenie odrézniajace

I. Pojecia dobra niematerialnego oraz oznaczenia odrézniajacego

Znak ustugowy stanowi dobro niematerialne, ktore przynalezy do zbioru oznaczen
odrozniajacych. Stwierdzenie to nie nastrecza  jakichkolwiek  trudnosci.
Warto jednak przypomnie¢, co si¢ kryje za pojeciami dobra niematerialnego oraz oznaczenia

odrdzniajacego jako kategoriami majacymi znaczenie dla zagadnienia.

Dobra niematerialne to zbiorcza kategoria obejmujaca rozmaite dobra objete prawng
ochrong z r6znych wzgledoéw. Ta okoliczno$¢ utrudnia skonstruowanie syntetycznej definicji,
ktora objetaby wszystkie mozliwe postacie dobr niematerialnych®*°. W literaturze wskazuje sie,
ze dobra te nie s3 bezposrednio postrzegane przez czltowieka 1 istniejg jedynie w jego
$wiadomoéci®®!. Podkresla si¢ takze, Ze s3 one wytworem ludzkiego umysh,
,Ktory ma za przedmiot zespot idei, poje¢ i wyobrazen zobiektywizowanych w stosunku
do kazdej osoby”*2. Poznanie i identyfikacja kazdego dobra niematerialnego odbywa sie
za posrednictwem jego materialnego nosnika (corpus mechanicum). Znaczenie praktyczne tego
nos$nika jest istotne, nawet przy uwzglednieniu okoliczno$ci, ze dobro niematerialne
jest od niego niezalezne. W rzeczywistosci bowiem to wilasnie substrat dobra umozliwia
korzystanie z niego®>®. Dalsze wlasciwoséci kazdego dobra niematerialnego to potencjalna
wszechobecnos$¢ (i stanowigca jej rezultat mozliwo$¢ jednoczesnej eksploatacji przez wiele
podmiotéw w dowolnym miejscu, a zatem bez ograniczen terytorialnych) oraz niemozliwo$¢
zniszczenia (bedaca rezultatem niezmystowego charakteru). Sa one wyrdzniane
z tego wzgledu, Ze reprezentuja warto$¢ ekonomiczng. Dobra niematerialne to utwory
1 przedmioty praw pokrewnych, bazy danych, rozwigzania o charakterze technicznym oraz —
bedace przedmiotem dalszych rozwazan - oznaczenia odrozniajace (niem. Kennzeichen,
fr. signes distinctifs) okreSlane niekiedy zamiennie mianem oznaczen wyrdzniajacych

lub znakéw odrozniajacych.

350 4. Nieweglowski, w: E. Nowinska, K. Szczepanowska-Koztowska (red.), System Prawa Handlowego. Tom 3.
Prawo wiasnosci przemystowej, Warszawa 2015, s. 22 i n.

31 R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14A Prawo wiasnoéci przemystowej,
Warszawa 2017, s. 83.

352 Ibidem, s. 84.

353 4. Kopff, Prawo cywilne a prawo dobr niematerialnych, ZNUJ PWiOWI 5/1975, s. 19; P. Podrecki, Srodki
ochrony praw wtasnosci intelektualnej, Warszawa 2010, s. 30; W. J. Katner, w: M. Safjan (red.), System Prawa
Prywatnego. Tom 1. Czg$¢ ogodlna, Warszawa 2012, s. 1357.
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Pojecie oznaczenia odrozniajacego jako termin jezyka prawniczego, a nie prawnego”>*
- podobnie jak pojecie dobra niematerialnego - jest niejednoznaczne. W literaturze wskazuje
si¢, ze trudno jest wskaza¢ kryteria determinujace uznanie danego oznaczenia jako oznaczenia

5

odrozniajacego’™. 336,

Przegladu pogladow w tym zakresie dokonuje L. Zelechowski
Kategoria oznaczen ulega statemu poszerzaniu i obejmuje coraz to nowe typy, ktore zyskuja
na znaczeniu w obrocie gospodarczym. Ta okoliczno§¢ wynika z silnego zwigzku oznaczen
odrdzniajacych z realiami ekonomicznymi. Wystarczy wspomnie¢ o propozycji T. Grzeszak,
ktora zalicza do grupy okreslanej mianem oznaczen identyfikacyjnych wizerunek i nazwisko
osoby fizycznej®>’. Za taka kwalifikacja ma przemawia¢ coraz czestsze zjawisko

komercjalizacji dobr osobistych.

Rozwazania dotyczace analizowanego pojecia warto rozpoczaé od odwotania si¢ do
modeli stosowanych w semiotyce, ktora zajmuje si¢ badaniem teorii znakow. Pojecie znaku jest
w niej rozumiane jako uktad relacyjny z dwoma elementami: znaczacym oraz znaczonym.
Element znaczacy stanowi postrzegalng zmystami forme oznaczenia, a element znaczony — jego
tre$¢ (znaczenie). Przykladowo, elementem znaczacym jest wyraz (pisany badz moéwiony)
ksigzka dla okre$lenia elementu znaczonego, jaki stanowi pojecie (koncepcja) ksigzki. W tzw.
triadycznej teorii znaku obok znaczacego i1 znaczonego wyroznia si¢ trzeci element — referenta

(przedmiot odniesienia)’>®

. W prezentowanym przyktadzie, przedmiot odniesienia stanowi
konkretny egzemplarz ksigzki. W jezyku potocznym czesto utozsamia si¢ znak z elementem
znaczacym, pomijajac przy tym okolicznos$¢, ze stanowi on zawsze znak w odniesieniu do

okreslonej tresci (w relacji do czegos$). Definiujgca dla znaku jest wigc jego relacyjna natura.

Ustalenia podjete na gruncie semiotyki mozna przenie$¢ na grunt prawny.
Oznaczenia odrozniajace stanowig bowiem szczegolny rodzaj znakow wyrdzniany ze wzgledu

na pelniong funkcje — funkcje odrozniajaca. To ona stanowi kryterium wyodrgbnienia oznaczen

354 Warto zauwazy¢, ze nazwa MarkenG w ttumaczeniu na jezyk polski to ustawa o znakach towarowych i innych
oznaczeniach odrozniajgcych (Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz —
MarkenG). W ustawie uregulowano trzy typy oznaczen odrozniajacych wymienione w § 1 — znaki towarowe
(Marken), oznaczenia handlowe (geschdftliche Bezeichnungen) oraz oznaczenia geograficzne (geographische
Herkunftsangaben).

35 M. Kepinski, w: M. Kepinski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2014,
s. 147.

386 f Zelechowski, Ochrona, s. 4-9.

%7 T. Grzeszak, Reklamowe wykorzystanie wizerunku i nazwiska jako przyklad reklamowego wykorzystania
persony, w: Dokad zmierza prawo autorskie we wspolczesnym §wiecie? Migdzynarodowa Konferencja Prawa
Autorskiego, 20-22 kwietnia 2005 r., Krakow 2006, s. 36.

358 B. Beebe, The semiotic analysis of trademark law, 51 UCLA LAW REVIEW 2004, s. 629-633; tenze, The
semiotic account of trademark doctrine and trademark culture, w: G. B. Dinwoodie, M. D. Janis (red.), Trademark
Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research, Cheltenham 2008, s. 44.
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odrozniajacych sposrod wszystkich innych znakow. W praktyce gospodarczej funkcjonuja
takze oznaczenia, ktore stanowig nosniki okreslonych informacji i sg zdatne do wytworzenia
okreslonych skojarzen (wszak taka jest rola kazdego znaku), ale mimo to tres¢ niesionych
przez nie komunikatow jest inna. Niekiedy sama ta tres¢ eliminuje mozliwo$¢ petnienia funkcji
przypisanej oznaczeniom odrozniajagcym. Dotyczy to na przyktad nazw rodzajowych,
ktore przekazuja istotne dla klienteli informacje, ale nie pelnia w obrocie funkcji
odrézniajacej>*. Jak zauwaza L. Zelechowski, tre§¢ komunikatu niesionego przez oznaczenie
nie jest obojetna, a o kwalifikacji danego typu oznaczenia do kategorii oznaczen odrozniajgcych
powinna przesadza¢ pelniona przez nie funkcja*®’. Przywotany autor konkluduje rozwazania
w tym zakresie nastgpujacym stwierdzeniem: ,,0znaczenia odrozniajace sa wigc dobrami silnie
uwarunkowanymi  funkcjami, ktére  petig”*®!.  Podobne  stanowisko  zajmuje
J. Mordwitko-Osajda. Jej zdaniem ,cecha szczegdlna oznaczen odrdzniajacych jest to,
iz wspomniana funkcja dodatkowa [umozliwienie odrdznienia oznaczonego przedmiotu
od innych — przyp. aut.] ma znaczenie priorytetowe, co wyrdznia je sposrod wszelkich innych
oznaczen™%2. Zaprezentowane ustalenia nie pozwalaja natomiast na odpowiedZ na pytanie,

jak nalezy rozumie¢ funkcj¢ odrozniajaca. To zagadnienie jest podjete w dalszej czgsci pracy.

Oznaczenia odrozniajace — za R. Skubiszem - ,,powstajg poprzez przyporzadkowanie
w swiadomosci cztowieka konkretnego oznaczenia towardw (uslug) przedsigbiorstwu w celu
ich zindywidualizowania (wyréznienia) w obrocie gospodarczym (na rynku)”3%.
Przytoczone wyjasnienie istoty oznaczenia odrdzniajacego jest skoncentrowane na znaku
towarowym 1 odnosi si¢ raczej do sposobu, w jaki oznaczenie staje si¢ dobrem niematerialnym.
Nastepuje to na skutek przyporzqdkowania, a zatem wytworzenia co najmniej myslowego
(pojeciowego) zwigzku miedzy przedmiotem (substratem) a dang forma przedstawieniowag
w $wiadomo$ci odbiorcow. Powstanie takiego zwigzku stanowi rezultat zabiegdéw
organizacyjnych i finansowych podmiotu, ktéry obrat dang forme przedstawieniowa za ,,swojg”
w tym znaczeniu, ze podjat si¢ trudu przypisania jej okreslonej tresci.
Polega ona na odrdéznianiu lub identyfikowaniu. Zwigzek ten ma charakter celowy,

czyli intencjonalny, i obejmuje wszelkie skojarzenia powstale z danym desygnatem.

%9 | B. Nestoruk, Problematyka nazw prawnie zastrzezonych na przykladzie nazw rodzajowych obiektow
hotelarskich, ZNUJ PPWI 2/2014, s. 124.

360 7 Zelechowski, Ochrona, s. 7-8.

%81 Ibidem.

362 J Mordwitko-Osajda, Znak, s. 28 i n.

363 R. Skubisz, w: System Prawa Prywatnego. Tom 14A, s. 85.
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Znaczenie prawne majg jednak przede wszystkim te skojarzenia, ktére sg ukierunkowane
na zindywidualizowanie danego desygnatu sposrod szerszej kategorii ze wzgledu na okre§lone
kryterium. Biorgc pod uwage ten przymiot, oznaczenia odrdzniajace sg jednym
z podstawowych narzedzi wykorzystywanych w systemie gospodarki wolnorynkowe;j
1 umozliwiajg ,,stworzenie mechanizmow ekonomicznych i prawnych pozwalajacych klientom
i konsumentom na dokonywanie wyboru, zaréwno towaru, przedsi¢biorcy,
jak i przedsiebiorstwa, z ktorego pochodzi towar*%. Ratio ochrony oznaczef odrézniajacych

tkwi w ich ekonomicznym potencjale.

Sposrdod otwartego katalogu oznaczen odrdzniajacych zwracaja uwagg trzy tradycyjnie
wyodrebniane, niebudzace zasadniczych dylematéw co do ich kwalifikacji oraz chronione
prawem, rodzaje oznaczen — oznaczenia przedsigbiorstwa i przedsigbiorcy, znaki towarowe
(w tym znaki ustugowe) oraz oznaczenia geograficznego pochodzenia towardw>S’.
Wymienione typy oznaczef sa okreslone przez L. Zelechowskiego jako stanowigce trzon
kategorii oznaczen odrézniajacych®®®. Stwierdzenie to podkre$la powszechna akceptacje

kwalifikowania tych rodzajéw oznaczen jako odrdzniajacych.

I1. Pojecie znaku towarowego

Jednym z typoéw oznaczeh odrdzniajacych sa znaki towarowe. Przez to pojgcie rozumie
si¢ zarowno znaki stuzace do odrdzniania towardéw, jak i znaki stuzace do odrdézniania ustug.
Fenomen znaku towarowego - jako dobra niematerialnego - zwykle wyjasnia si¢ poprzez
przywotanie definicji zaproponowanej w polskiej nauce przez R. Skubisza. W jej Swietle znak
towarowy to odbity w $wiadomosci odbiorcy zwigzek oznaczenia i towaru, ktory to zwigzek
obejmuje ogdt informacji oraz wyobrazen o towarze (oraz zwigzanych z nim $wiadczeniach)
wyodrebnionych na podstawie kryterium pochodzenia®®’. Podobnie kwestie te ujmuje
W. Wiodarczyk, ktory rozumie przez pojecie znaku ,,zjawisko umystowe, ktore jest rezultatem

uprzedniego wytworzenia w zmaterializowanej formie zwigzku oznaczenia i towaru oraz ktére

364 M. Kepinski, w: System Prawa Prywatnego, s. 148.

365 U. Prominska, Prawa, s. 383; taz, Wtasnosé, s. 389; £. Zelechowski, Ochrona, s. 38; J. Mordwitko-Osajda,
Znak, s. 28; M. Pozniak-Niedzielska, J. Malarczyk, J. Sitko, Prawne problemy tzw. pogranicza oznaczen
odrozniajacych, w: Wilasno$¢ przemystowa, aktualne problemy etyczne i prawne, Biblioteka Przegladu Prawa
Handlowego 2002, s. 34; M. Kepinski, w: System Prawa Prywatnego, s. 147.

366 . Zelechowski, Ochrona, s. 4.

367 R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 17; tenze, Funkcje znaku towarowego, w: 4. Adamczak (red.), Ksiega
pamiatkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 166; tenze, Znaki towarowe
- ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, PPH 12/2008, s. 16.
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oddziatuje na odbiorcow, tworzac w ich umystach okreslone wyobrazenia, opinie nabywcy
o danym towarze™*®®. Taki zwigzek ma charakter czysto funkcjonalny*®’, a nie twoérczy.
Z tego wzgledu znak towarowy nie jest dobrem niematerialnym o charakterze

intelektualnym?"°

. Warunkiem powstania znaku towarowego jako dobra niematerialnego
nie jest tez jakkolwiek rozumiana oryginalno$¢ lub nowos$¢. Decydujace znaczenie odgrywa
zdolnos$¢ formy przedstawieniowej (symbolu, postaci) do przyporzadkowania jej okreslonym
towarom lub ustugom. Specyfika znaku jest dobrze wyjasniona przez M. Kepinskiego,
ktorego zdaniem ,,caly ,,wysitek” polega najczg¢sciej na pomysSle przyjecia tego wiasnie
oznaczenia jako znaku wyrdzniajacego pewne towary czy pewien rodzaj dzialalnosci
gospodarczej™®’!. Nalezy przy tym podnie$é, ze znak towarowy nie musi stanowié¢ utworu.
Po pierwsze, zwigzek symbolu z okreslonymi towarami lub ustugami w kazdym przypadku
jest niezdatny do posiadania przymiotéw koniecznych do nadania mu statusu utworu
chronionego prawem autorskim. Po drugie, okoliczno$¢, ze forma przedstawieniowa
oznaczenia moze stanowi¢ utwor, nie wptywa na waznos¢ powyzszych ustalen. Posta¢ znaku
czesto bowiem spelnia przestanki normatywne utworu, ale nie oznacza to, ze sam znak

jest utworem?’?.

I1I. Poje¢cie znaku uslugowego

Ujecie substratu znaku ushlugowego, czyli uslugi, zaprezentowane w poprzednim
rozdziale, nalezy zestawi¢ =z wyjasnieniem fenomenu znaku jako oznaczenia.
Pojawia si¢ bowiem watpliwos¢, czy przedmiot znaku, jakim jest wlasnie ushuga,
zmienia jego postrzeganie w stosunku do znaku towarowego. Nalezy przyjac, ze znakiem
ustugowym jest odbity w §wiadomosci odbiorcy zwigzek oznaczenia i oferowanego w obrocie

zachowania, ktérego tre$¢ obejmuje ogdél informacji i wyobrazen o tym zachowaniu.

388 W. Wiodarczyk, Zdolno$é, s. 34.

%9 U. Prominska, w: E. Nowinska, U. Promirska, K. Szczepanowska-Koztowska, Wtasno$é przemystowa i jej
ochrona, Warszawa 2014, s. 390.

870 J. Passa, Droit, s. 9. Warto zauwazy¢, ze R. Skubisz, odwotujac si¢ do prac szwajcarskiego uczonego A.
Trollera wskazuje, ze znak towarowy stanowi dobro intelektualne, poniewaz cecha kazdego takiego dobra jest
niezmystowa natura. Powoduje ona, ze znak towarowy jako dobro niematerialne o charakterze intelektualnym
moze by¢ postrzegane jedynie dzigki intelektowi odbiorcy, zob. R. Skubisz, w: System Prawa Prywatnego. Tom
14A, s. 85; analogicznie W. Wiodarczyk, Zdolnos¢, s. 38 in.

87V M. Kepinski, Znaki, s. 177.

872 U. Prominska, Prawo, s. 204; K. Szczepanowska-Koztowska, Znak towarowy a prawo autorskie, w: K.
Szczepanowska-Koztowska (red.), Oblicza prawa cywilnego. Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi
Janowi Bteszynskiemu, Warszawa 2013, s. 503-508; A. Matlak, Kumulatywna ochrona znaku towarowego i
utworu, w: R. Skubisz (red.), Znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2019, s. 183.
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Priorytetowe znaczenie nalezy przypisa¢ komunikatowi o handlowym pochodzeniu ushugi.
W tym zakresie znak uslugowy przekazuje taka samg informacj¢ jak znak towarowy.
Niemniej, istotnym elementem komunikatu o ustudze — ktorego nie sposob dostrzec
w przypadku znaku towarowego — jest przekaz o gotowosci i zdolnosci podmiotu uzywajacego
znaku do $wiadczenia wustugi. Usluga nie funkcjonuje w obrocie gospodarczym
przed jej wyswiadczeniem w sposob samoistny, oderwany od podmiotu. Ten zwigzek wptywa
na postrzeganie ushugi. W wielu przypadkach znak ustlugowy odwotuje si¢ do cech
przedsigbiorcy jako ustugodawcy. Jedynie w ten sposdb moze przekaza¢ klienteli informacje

o charakterystyce ustug i zapewni¢ o solidnosci §wiadczenia.

Fakt, ze ushuga nie istnieje w momencie jej oferowania, powoduje, ze wyobrazenia
z nig zwigzane maja bardziej intuicyjny i subiektywny charakter’’®. Z reguly konsument
ma mozliwo$¢ dotknigcia, zbadania 1 tym samym dokonania oceny produktu,
ktérym jest zainteresowany. Pewne cechy towaru sg rowniez obiektywne w tym znaczeniu,
ze mozna stwierdzi¢ np. twardo$¢ materiatu, kolor produktu lub jego ksztatt. Te doswiadczenia
wplywaja na postrzeganie znaku jako zwigzku oznaczenia i towaru, skupiajagcego w sobie ogot
komunikatéw o tymze towarze. Ustuga w momencie, w ktorym jest oferowana, stanowi
za$ pewng abstrakcyjng konstrukcje. Jej charakterystyka jest wyobrazeniem ksztattowanym
w umysle odbiorcy gtownie na podstawie informacji zawartych w znaku. To wyobrazenie
naturalnie moze tez wynika¢ z poprzednich doswiadczen konkretnego kupujacego,
ktory juz korzystat z danej ustugi lub z o§wiadczen, zwlaszcza rekomendacji (lub przeciwnie —
negatywnych opinii) innych osob. Co do zasady jednak, w przypadku pierwszego kontaktu
ze znakiem osoby zainteresowanej ustuga, jej wyobrazenie na temat tej potencjalnej ustugi
jest kreowane wytacznie na podstawie twierdzen uprawnionego do znaku. Nie sg to obiektywne
fakty podlegajace zbadaniu przed podjeciem decyzji o nabyciu, a jedynie zapewnienia,

ktore mogg by¢ odmiennie interpretowane przez rdznych uczestnikow obrotu.

Ponadto, te twierdzenia wcale nie musza mie¢ formy prostego komunikatu stownego —
moga one posrednio wynika¢ z cech takich jak atmosfera w miejscu $wiadczenia ushug.
Nie ma watpliwosci, ze wystrdj restauracji, sposdb serwowania positkow, ubior obstugi,
muzyka lub jej brak, a nawet klientela obecna w lokalu moga wplywa¢ na wyobrazenie
o usludze §wiadczonej w danym miejscu. Wydaje sie, ze w przypadku ustug wigksza role nalezy

przypisa¢ emocjom wynikajagcym z subiektywno$ci doswiadczen poszczegdlnych klientow.

373 P. Kotler, Marketing, s. 428.
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Te wlasciwosci wplywaja na funkcje realizowane w obrocie przez znaki ustugowe.
Stanowig takze przyczyng wyjasniajaca czgste zjawisko kumulacji w jednej formie
przedstawieniowej zardwno znaku ustugowego, jak 1 oznaczenia przedsigbiorstwa.
Wreszcie, takie ujecie uzasadnia teze, ze znaki ushugowe czesto sg znakami stabymi ze wzgledu

na ich informacyjny charakter. Te zagadnienia sa rozwazane w dalszej czesci.

Znak ustugowy rozpatrywany jako oznaczenie odrézniajace r6ézni si¢ zatem od znaku
towarowego - przynajmniej w aspekcie zrdodta wyobrazen wplywajacych na zwigzek
oznaczenia z przedmiotem, jakim jest odpowiednio ustuga i towar. Informacje, ktore przekazuje
znak ushlugowy, moga mie¢ bardziej intuicyjny 1 zréznicowany charakter oraz zaleza
od percepcji odbiorcy. Trudno jest bowiem obiektywnie okresli¢ co$, co jeszcze nie istnieje.
Nie oznacza to, ze podstawowy komunikat kierowany przez znak ustugowy i decydujacy o jego
wyodrebnieniu sposréd innych oznaczen odrozniajacych nie dotyczy komercyjnego
pochodzenia tej ustugi. Znak ushlugowy peini funkcje odrdzniajaca ustuge ze wzgledu
na jej handlowe pochodzenie w sposob zblizony do znaku towarowego. Przedstawione powyzej
réznice w ujeciu tych dwoéch oznaczen podkreslaja za§ znaczenie znaku ushugowego

jako $rodka komunikacji oraz budowania relacji i zaufania migdzy uczestnikami obrotu.

§ 3. Znak ushugowy jako przedmiot prawa ochronnego

W art. 120 p.w.p. zawarto opisowo-funkcjonalng®’* definicje znaku towarowego.
Nie jest to klasyczna definicja wyjasniajagca istote definiowanego zjawiska®”.
Stuzy ona podkresleniu doniostosci zdolno$ci odrozniania oraz wskazaniu przyktadowych form
przedstawieniowych, ktére moga zostac¢ zarejestrowane jako znaki. Norma z tego przepisu
poprzez wskazanie na zdolno$¢ odrézniania jako element konstytutywny*’® znaku posrednio

prowadzi do wyeliminowania z krggu znakow takich oznaczen, ktore sa jej pozbawione.

W tym kontek$cie nalezy zwroci¢ uwage na to, ze brzmienie art. 120 ust. 1 p.w.p. potwierdza

874 E. Wojcieszko-Gluszko, w: System Prawa Prywatnego, s. 482; U. Promirnska, Wtasno$¢, s. 397; na gruncie
nieobowigzujacych, ale zblizonych rozwigzan prawnych tak samo J. Koczanowski, Funkcje, s. 42; analogicznie na
gruncie art. 2 dyrektywy 89/104 J. Davis, Between a sign and a brand: mapping the boundaries of a registered
trade mark in European Union Trade mark law. w: L. Bently, J. Davis, J. C. Ginsburg (red.), Trade Marks and
Brands. An Interdisciplinary Critique, Cambridge University Press, 2008, s. 68.

875 W przesztoéci podejmowano liczne proby wprowadzenia do uméw miedzynarodowych normy zawierajacej
definicje znaku towarowego, niemniej kazdorazowo konczyly si¢ one niepowodzeniem ze wzgledu na brak
zgodnosci pogladow przedstawicielstw panstw zwigzkowych.

878 U. Prominska, Prawo, s. 259.
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teze, w my$l ktorej znaki sg dobrami silnie uwarunkowanymi realizowanymi w obrocie

gospodarczym funkcjami.

Przepis art. 120 p.w.p. wdraza standard okreslony w art. 3 dyrektywy 2015/2436.
W S$wietle dyrektywy, znak towarowy moze sktada¢ si¢ z jakichkolwiek oznaczen,
w szczegdlnosci z wyrazow, facznie z nazwiskami, lub rysunkow, liter, cyfr, kolorow, ksztattu
towarow badz ich opakowan lub dzwiekow - pod warunkiem, ze oznaczenia takie umozliwiaja:
po pierwsze, odroznianie towardw lub ustug jednego przedsigbiorstwa od towarow lub ustug
innych przedsiebiorstw; oraz po drugie, przedstawienie ich w rejestrze w sposéb pozwalajacy
wlasciwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokladnego przedmiotu
ochrony udzielonej wiascicielowi tego znaku towarowego. W orzecznictwie Trybunatu
wypracowano poglad, w mysl ktérego w kazdym znaku da si¢ wyrdzni¢ trzy elementy
konstytuujace oznaczenie®’’. Po pierwsze, znakiem moze by¢ tylko oznaczenie postrzegalne
zmystowo. Po drugie, musi ono nadawaé¢ si¢ do przedstawienia w rejestrze.
Po trzecie, oznaczenie powinno umozliwia¢ odrdznienie towarow lub ustug jednego
przedsiebiorstwa od towarow lub ustug innych przedsigbiorstw. Cechy te sg zatem elementami

konstrukcyjnymi  znaku®”®

jako dobra niematerialnego, ktére korzysta z ochrony.
Trybunal wyjasnia, ze ,zalozeniem tego wymogu jest w szczegdlnosci uniemozliwienie
obejscia przepisOw prawa o znakach towarowych, celem uzyskania nienaleznej korzys$ci

konkurencyjnej7°.

Dokonujac egzegezy art. 120 ust. 1 p.w.p., mozna wyrdzni¢ ceche konstrukcyjng znaku
o charakterze materialnym i formalnym*®°. Pierwsza z nich dotyczy zdolno$ci odr6ézniania
oznaczenia, ktora jest tez okreSlana jako abstrakcyjna zdolno$¢ odrézniajaca’®!.
Znak musi nadawac si¢ do odrdzniania w obrocie towaréw lub ustug réznych przedsiebiorcow
ze wzgledu na ich pochodzenie gospodarcze. Jezeli oznaczenie ze wzglgdu na swoja strukture

nie jest zdatne do realizowania tej funkcji, nie moze stanowi¢ znaku niezaleznie od rodzaju

877 wyr. ETS z 25.01.2007 r., C-321/03, Dyson, ECLI:EU:C:2007:51; zob. takze wyr. C-421/13, pkt 17.

878 4. Kur, European Trade Mark, s. 91 i n.; K.-H. Fezer, Markenrecht, kom. do § 1, Nb. 12a; R. Skubisz, Zdolnoéé
odrdzniajaca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci Wspolnot Europejskich, w: A.
Adamiak (red.), Wynalazczo$¢ 1 ochrona wtasnosci intelektualnej. Wspolnotowe i krajowe regulacje prawne w
dziedzinie ochrony wlasno$ci przemystowej. Zbior referatow z Seminarium Rzecznikow Patentowych Szkot
Wyzszych. Cedzyna 19-23 wrze$nia 205 r. Zeszyt 29, s. 115.

879 zob. na gruncie dyrektywy 89/104 wyr. ETS z 24.06.2004 r., C-49/02, Heidelberger Bauchemie,
ECLI:EU:C:2004:384, pkt 24.

%80 W podobny sposéb M. Trzebiatowski, w: J. Siericzyto-Chlabicz (red.), Prawo wtasnosci przemystowe;.
Komentarz, Warszawa 2020, s. 638.

%1 Tak na gruncie rozp. 2017/1001 zob. R. Kunz-Hallstein, w: U. Hildebrandt, O. Sosnitza (red.), EU Trade Mark
Regulation. Brussels Commentary, Miinchen 202, s. 25.
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towarow lub ustug, dla ktorych jest przeznaczone. Drugi element ma charakter formalny
i dotyczy zdatno$ci znaku do przedstawienia w rejestrze w sposob pozwalajacy na ustalenie
jednoznacznego i doktadnego przedmiotu ochrony. Warto zauwazy¢, ze przestanka ta przeszta
dos¢ istotng modyfikacj¢ w ostatnich latach, zastgpujac — na skutek nowelizacji p.w.p.
7 20.02.2019 r. - uprzednio obowigzujace kryterium graficznej przedstawialno$ci oznaczenia.
Oznaczenie, ktére nie spelnia tego formalnego wymagania, jest znakiem, o ile faktycznie
odréznia w obrocie towary lub ustugi ze wzgledu na ich pochodzenie. Do tego sprowadza si¢
formalny charakter omawianej przestanki rejestracyjnej. Znak towarowy powstaje niezaleznie
od rejestracji, o ile posiada zdolno$¢ odrozniania. Te dwie cechy sa wobec tego od siebie
niezalezne. Tak jak moze funkcjonowa¢ w obrocie oznaczenie mozliwe do przedstawienia
w rejestrze, ale pozbawione zdolnosci odrdzniania, tak samo jest mozliwe, by funkcj¢ znaku
towarowego pelnito oznaczenie, ktore - ze wzgledow technicznych - nie moze zostaé
przedstawione w rejestrze w sposob, o ktorym mowa w przepisie. Takie oznaczenie moze by¢

przedmiotem posredniej®?

ochrony w ramach prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Nie moze jednak — ze wzgledéw formalnych — sta¢ si¢ przedmiotem prawa ochronnego

1 tym samym korzysta¢ z ochrony zapewnianej przez przepisy p.w.p.

Przed przystgpieniem do rozwazan dotyczacych cech konstrukcyjnych znaku
jako przedmiotu prawa nalezy podnie$¢ kwesti¢ terminologiczng. Ustawa 1 dyrektywa
postuguja si¢ sformutowaniami, w mys$l ktorych znakiem moze by¢ kaide oznaczenie
(p-w.p.) lub znak moze skiadal si¢ z jakichkolwiek oznaczen (dyrektywa 2015/2436).
Taka nomenklatura nie zmienia ustalen dotyczacych natury znaku jako dobra niematerialnego.
W zwiazku z tym, ze system znakéw opiera si¢ na urzgdowej rejestracji, regulacja prawna
dotyczy przede wszystkim formy przedstawieniowej oznaczenia, a nie zwigzku oznaczenia
z towarami lub uslugami. Ponizsze uwagi odnosza si¢ wigc do znaku w takim wilasnie
rozumieniu. Tego rodzaju stylistyka jest uzasadniona dbatoscig o czytelnos¢ 1 jednoznacznos¢

wywodu.

I. Zdolnos¢ odrozniania znaku uslugowego

Zdolno$¢ odrozniania stanowi element oznaczenia, ktéory pozwala na jego

przyporzadkowanie do kategorii znakéw towarowych. Oznaczenie musi bowiem umozliwia¢

382 prawo zwalczania nieuczciwej konkurenciji shuzy zabezpieczeniu prawidtowosci oraz uczciwosci obrotu — zob.
B. Giesen, w: M. Kepinski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2014, s. 73-
83.
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— przynajmniej potencjalnie (hipotetycznie) — odrdznienie towarow lub ustug ze wzgledu
na ich komercyjne pochodzenie. Zdolno$¢ odrozniania ustala si¢ w sposob abstrakcyjny
bez odniesienia si¢ do towaréw lub ustug. To cecha oznaczenia, ktora wynika z jego formy
lub tresci. Jest to zatem potencjalna zdatno$¢ oznaczenia do petnienia funkcji znaku oceniana
w oderwaniu od rodzaju towardw lub ustug, dla ktorych znak jest przeznaczony.
Pojecie zdolno$ci odrdzniania jest SciSle zwigzane z podstawowa funkcja przypisywang
znakom, czyli funkcja odr6zniania w obrocie jednorodzajowych towaréw lub ustug ze wzgledu
na ich handlowe pochodzenie. Jedynie oznaczenie, ktore posiada zdolnos¢ odrdzniania,
moze zaistnie¢c w $wiadomosci odbiorcow jako narzgdzie komunikujace gospodarcze
pochodzenie produktéw rynkowych. Zdolno$¢ odrozniania jest zatem ,,zdefiniowana

przez samo pojecie znaku™>%3

i sprowadza si¢ do zdatno$ci realizowania przez oznaczenie
funkcji odrozniajacej ze wzgledu na pochodzenie w obrocie handlowym?3.
Innymi stowy, oznaczenie, ktore nie charakteryzuje si¢ zdolnos$cia odrdzniania, nigdy nie moze
petié funkcji znaku towarowego i — w konsekwencji — nie moze by¢ przedmiotem prawa
ochronnego (art. 129! ust. 1 pkt 1 p.w.p.; analogicznie art. 7 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia

2017/1001°%%). Tym samym, zdolnoéé odrdzniania stanowi warunek sine qua non dla bytu

znaku.

Zdolno$¢ odrézniania moze mie¢ tylko pierwotny charakter. Oznaczenie niezdatne
ze wzgledu na swoja strukturg do petnienia funkcji znaku nie moze naby¢ zdolnosci odrdzniania
na skutek uzywania w obrocie. Z powyzszych uwag wynika takze, ze zdolno$¢ odrdzniania
kreuje znak jako dobro niematerialne, a wigc ma charakter konstytutywny dla jego istnienia’*®.
Nalezy zastrzec, ze posiadanie przez oznaczenie zdolnosci odroézniania nie powoduje jeszcze,
ze nadaje si¢ ono do pelnienia funkcji znaku dla konkretnych towaréow Iub uslug.
Tego rodzaju zdatno$¢ jest okreslana jako konkretna zdolno$¢ odrdzniajaca. Moze by¢ tak,
ze oznaczenie charakteryzuje zdolno$¢ odrozniania, ale nie posiada ono — z r6znych przyczyn

- zdolnos$ci odrozniajacej w odniesieniu do konkretnych towaréw lub ustug. Brak konkretnej

383 J. Mordwitko-Osajda, Znak, s. 78.

384 W. Wiodarczyk, Zdolnoé¢, s. 51; K. Szczepanowska-Koztowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 642; R.
Skubisz, Prawo znakow, s. 32.

385 Warto zauwazy¢, ze przywolane przepisy reguluja bezwzgledne przeszkody rejestracji znaku towarowego,
ktorych badanie nastgpuje dopiero po stwierdzeniu, iz przedmiotem zgloszenia jest znak towarowy. Brak zdolnosci
odrézniania powoduje natomiast, ze oznaczenie nie jest znakiem towarowym i nie powinno by¢ przedmiotem
dalszego badania. Przepisy art. 129! ust. 1 pkt 1 p.w.p. i art. 7 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia 2017/1001 stanowig
zatem superfluum wzgledem opisowo-funkcjonalnych definicji znaku zawartych w art. 120 ust. 1 p.w.p. i art. 4
rozporzadzenia 2017/1001.

385 U. Prominska, Prawa, s. 390; M. Trzebiatowski, w: Prawo, s. 654.
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zdolnosci odrozniajacej - tak samo jak brak zdolno$ci odrdzniania - jest bezwzgledng
przeszkoda rejestracji znaku. Roéznica tkwi w tym, Zze znak pozbawiony konkretnej zdolno$ci
odrdzniajacej posiada zdolno$¢ odrdzniania. Nie jest natomiast mozliwa sytuacja odwrotna.
Oznaczenie niecharakteryzujace si¢ zdolnos$cig odrdzniania nigdy nie moze posiadaé
konkretnej zdolnosci odrozniajacej. Konkretna zdolno$¢ odrdzniajgca rozni si¢ od zdolnosci
odrdzniania rowniez tym, ze moze by¢ nabyta na skutek uzywania w obrocie. Moze bowiem
stanowi¢ rezultat dzialan podmiotu, ktéry obrat dane oznaczenie pierwotnie pozbawione
konkretnej zdolnosci odrézniajacej jako swoje wiasne. Zdolnos¢ odrdzniania jest za§ cechg
immanentnie zwigzang z pojeciem znaku towarowego. Jej brak nie podlega konwalidacji

na skutek rzeczywistej eksploatacji danego symbolu.

Pojecie  zdolnosci odrdzniania jest konkretyzowane przez trzy elementy
— wymaganie zmyslowe] postrzegalnosci, jednolito$ci oraz samodzielno$ci (samoistno$ci)
oznaczenia. Oznaczenie posiada zdolno$¢ odrozniania tylko, gdy charakteryzuje si¢ wszystkimi

trzema przymiotami tacznie.

W literaturze pojecie zdolnosci odrozniania jest niekiedy ujmowane jako zesp6t dwoch,

a nie trzech, cech - jednolitosci i samoistno$ci oznaczenia®’

. W $wietle tych pogladow
zmystowa postrzegalno$¢ stanowi odrebng cech¢ oznaczenia. Niekiedy za$ zdolno$¢
odrézniania konkretyzuje si¢ przez wlaczenie do tego pojecia rowniez wymagania
przedstawialnosci w rejestrze®®®, Jak jednak wspomniano, ostatnie kryterium nie ma charakteru
materialnego. Jezeli dane oznaczenie posiada zdolno$¢ odrdzniania, ale nie jest mozliwe
do przedstawienia w rejestrze w sposob pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego i doktadnego
przedmiotu ochrony, to moze petni¢ funkcj¢ znaku. Skutkiem braku mozliwosci przedstawienia
w rejestrze jest natomiast niemozno$¢ uzyskania prawa ochronnego i, w konsekwencji,
korzystania z uprawnien, o ktorych mowa w przepisach p.w.p. Takie oznaczenie pozostaje
jednak znakiem 1 moze by¢ objete przynajmniej posrednig ochrong. Co za tym idzie,
uwzglednianie kryterium przedstawialno$ci w rejestrze w obrebie zdolno$ci odrdzniania,

ktorej brak kazdorazowo wyklucza uznanie oznaczenia jako znaku, nalezy oceni¢ krytycznie.

Moze powsta¢ watpliwos¢ co do kwalifikacji kryterium zmystowej postrzegalnosci
oznaczenia. Jezeli bowiem dane oznaczenie nie jest zmyslowo postrzegalne przez cztowieka

to czy stanowi w ogole oznaczenie? Ten problem dotyczy obiektow niepostrzegalnych

387 Tak W. Wiodarczyk, Zdolno$é, s. 58; £. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 120, Nb 14.
388 J. Mordwitko-Osajda, Znak, s. 78, 82, 98-99.
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zmystami przez cztowieka, np. nierozpoznawalnych przez stuch sygnatéw lub niewidocznych
dla ludzkiego oka symboli. Moga one by¢ jednak dostrzegane za pomocg roznych urzadzen,
np. mikroskopu. Wydaje si¢, ze tego rodzaju symbole, ktére nie sg obejmowane ludzka
percepcja w normalnych warunkach, rowniez stanowig oznaczenia, ktore jednak nie posiadajg
zdolnosci odrozniania. Nie jest wykluczone, ze w przysztosci nabiorg takiej zdolnosci.
Z uwagi jednak na fakt, ze w konkretnym momencie (w dacie zgloszenia/pierwszenstwa)
nie s3 one zmyslowo postrzegalne przez czlowieka w normalnych warunkach obrotu,

to nie posiadajg zdolnos$ci odrozniania. W konsekwencji, nie moga peti¢ funkcji znaku.

Nalezy ponadto pamictaé, ze okreslenie cech sktadajacych sie na zdolno$¢ odrozniania
ma shuzy¢ w og6lnym rozrachunku ustaleniu, ze oznaczenie jest zdatne do realizowania swojej
funkcji. Wobec tego, zdaniem K. Szczepanowskiej-Koztowskiej, kryteria jednolitoSci
i samodzielno$ci majg walor jedynie pomocniczy®®’. Takie stanowisko zasadza sie na dwoch
uwagach. Po pierwsze, wymaganie jednolitosci utozsamiane ze spojnoscia badz skrotowoscia
ma stanowic¢ raczej kryterium natury estetycznej i to jedynie w przypadku okreslonych form
przedstawieniowych takich jak oznaczenia graficzne. Niekiedy za§ jest ono
— w $wietle referowanego pogladu — nieadekwatne, co ma dotyczy¢ na przyktad oznaczen
stownych. Po drugie, K. Szczepanowska-Koztowska podkresla, ze wymaganie samodzielno$ci
nie stanowi cechy decydujacej o zdolnosci odrdzniania, a jest pojeciem z zakresu konkretne;j
zdolnosci odrozniajacej. Chociaz nie mozna odméwi¢ pewnych racji temu pogladowi,
to wydaje si¢, ze jest on zbyt daleko idacy. Zaréwno jednolitos¢, jak i samodzielno$¢,
sg cechami strukturalnymi, tworzacymi znak jako taki. Stanowig one zarazem kryteria
wyznaczajace granice miedzy oznaczeniami nienadajacymi si¢ do petnienia funkcji znaku,
a tymi, ktore cho¢by potencjalnie mogg realizowaé w obrocie funkcje¢ odrozniajaca ze wzgledu
na pochodzenie. Inng kwestig jest natomiast uje¢cie tych cech. Zaréwno pojeciu jednolitosci
jak 1 samodzielno$ci nalezy nadawac taka tre$¢, jaka jest uzasadniona potrzebami obrotu
w danym okresie. Dotyczy to zwlaszcza kryterium jednolitosci. To pojecie ulegalo ewolucji
1 prawdopodobnie nadal bgdzie modyfikowane ze wzgledu na coraz to nowe tendencje
w doborze okreslonych symboli jako oznaczen odrézniajacych. Wydaje si¢ bowiem,
ze problem zbyt prymitywnych 1 prostych form przyjmowanych jako oznaczenia
nie wystepowal w przesztosci tak czesto. Z tego tez wzgledu jednolitos¢ byta utozsamiana
z postulatem skrétowosci oznaczenia. Brak byto bowiem potrzeby analizowania zagadnienia,

czy bardzo oszczgdne oznaczenia sg zdatne do przekazywania informacji o pochodzeniu

389 K. Szczepanowska-Koztowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 649.
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towaru. Obecnie jednak przedsigbiorcy sg coraz czgsciej zainteresowani uzyskiwaniem
ochrony na oznaczenia niekiedy skladajace si¢ nawet z jednej litery lub cyfry.
Takim oznaczeniom nie mozna postawi¢ zarzutu, ze nie s3 mozliwe do objecia jednym aktem
poznawczym przez cztowieka. Z tej perspektywy mozna twierdzi¢, ze speiniaja one cechg

jednolitosci.

Nalezy jednak zauwazy¢, ze uczestnicy obrotu nie beda w stanie zapamigtac
tego rodzaju symboli jako oznaczen wskazujagcych na pochodzenie towaru lub ushugi.
Cecha jednolitosci powinna by¢ odnoszona do percepcji cztowieka jako odbiorcy znaku.
To wlasnie zdolno$¢ do zapamigtania i odtworzenia oznaczenia przesadza o tym, czy jest
ono jednolite. Cechy tej nie spelniajg zatem zaréwno oznaczenia zbyt skomplikowane,
jak 1 wprost przeciwnie — nadmiernie proste. Wymaganie jednolitosci w obecnych warunkach
nalezy zatem rozpatrywa¢ dwutorowo: z jednej strony jako postulat skrotowosci oznaczenia,
za$ z drugiej — jako warunek kwalifikujacy proste symbole do potencjalnego petnienia funkcji
znaku towarowego. Za kazdym razem punktem odniesienia jest percepcja cztowieka.
Zgodzi¢ si¢ natomiast wypada z uwagami K. Szczepanowskiej-Koztowskiej odnoszacymi si¢

do kryterium samodzielnosci. Przestanka ta jest rozpatrzona ponizej.

Przed oméwieniem cech konstytuujacych zdolnos¢ odrozniania nalezy podnies¢ jeszcze
jedna kwesti¢. W ostatnich latach coraz czgsciej kwestionuje si¢ tak zasadnos¢, jak i potrzebe,

wyodrebniania zdolnosci odrézniania jako przymiotu kazdego znaku**°

. Wskazuje si¢ bowiem,
ze tego rodzaju cecha odgrywata znaczenie w przesztosci. Dotyczylo to tych systemow,
ktore ograniczaly pojecie znaku przez normatywne wylaczenie pewnych kategorii
form przedstawieniowych jako zdolnych do petnienia funkcji znaku. Bylo tak zwlaszcza
w odniesieniu do oznaczen przestrzennych, ale rowniez dzwigkowych Iub innych
nietradycyjnych (niekonwencjonalnych) postaci oznaczen®’!. W obecnym stanie prawnym
w art. 120 ust. 2 p.w.p. wyliczono przyktadowe formy przedstawieniowe, ktore moga stanowic
znak. Lista zawarta w tym przepisie ma charakter przykladowy. Nie budzi watpliwosci,
ze forma przedstawieniowa nieobjeta tym wyliczeniem moze by¢ znakiem, o ile posiada
zdolno$¢ odrdzniania 1 nadaje si¢ do odrdzniania w obrocie towarow lub ustug, dla ktorych

zostala przeznaczona. Jak podkresla w swoim orzecznictwie Trybunal, ,,nie istnieje kategoria

znakoéw towarowych posiadajacych charakter odrdézniajacy ze wzgledu na ich wlasciwosci

390 f Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 120, Nb 12; M. Trzebiatowski, w: Prawo, s. 654; K.
Szczepanowska-Koztowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 650; R. Kunz-Hallstein, w: EU Trade Mark, s. 25.
39 4. von Miihlendahl, D. Botis, S. Maniatis, I. Wiseman, Trade Mark Law, s. 49, 80-81.
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lub nabyty w nastepstwie ich uzywania, ktore nie umozliwiatyby odrdézniania towaréw
lub ushug w rozumieniu art. 2 dyrektywy’>°2. Obecnie zatem nie mozna apriorycznie wykluczy¢
zdolno$ci odrézniania jakiejkolwiek formy przedstawieniowej. System znakow jest otwarty
na kazda mozliwag form¢ przedstawieniowg i nie jest ,,uprzedzony” wzglgdem jakiejkolwiek

z nich®®.

Druga przyczyna kwestionowania znaczenia zdolno$ci odrozniania jest bardziej
praktyczna. Sprowadza si¢ ona do braku znaczenia tej kategorii w orzecznictwie, zwlaszcza
za§ w judykaturze Trybunatu Sprawiedliwosci. W wytycznych EUIPO wskazuje sig,
ze przypadek braku zdolnoéci odrozniania zdarza si¢ wyjatkowo rzadko**. Ten fakt nie moze
jednak stanowi¢ argumentu eliminujacego zdolno$¢ odrézniania jako cech¢ konstrukcyjna
kazdego znaku towarowego i warunek sine qua non jego bytu jako dobra prawnego.
W rzeczywisto$ci bowiem, jesli poddac analizie niektore z nowych tzw. nietradycyjnych typow
znakow towarowych, mozna rozwazaé, czy nadaja si¢ one do pelnienia funkcji znakow
towarowych. W kontekscie tematu pracy takim rodzajem (typem) formy przedstawieniowej
jest trade dress (zagospodarowanie powierzchni sprzedazowej). Oceniajagc bowiem
to oznaczenie w §wietle kryterium jednolitosci — ktore stanowi tradycyjng ceche decydujaca
o bycie oznaczenia — nalezy powzia¢ watpliwosci, czy trade dress posiada ten przymiot.
Trybunat Sprawiedliwosci w sprawie Apple stwierdzil ogdlng zdolnos¢ takiego oznaczenia
do pehienia funkcji znaku, jednak stwierdzenie to nie byto kategoryczne. Za Trybunatem,
,»nie mozna wykluczy¢, iz zagospodarowanie powierzchni sprzedazowej, ktore jest obrazowane
przez takie oznaczenie, pozwoli zidentyfikowa¢ towary lub ustugi, w odniesieniu do ktérych
wniesiono o rejestracje, jako pochodzace z danego przedsiebiorstwa. Jak wskazujg na to rzad
francuski 1 Komisja, moze by¢ tak w wypadku, gdy obrazowane zagospodarowanie w sposob
znaczacy odbiega od normy lub zwyczajéw panujacych w danym sektorze gospodarki™®°.
Trybunat dopuszcza wigc istnienie zdolnosci odrdzniania trade dress w pewnych sytuacjach,
na przyklad wowczas, gdy charakteryzuje si¢ ono znaczacymi odmiennos$ciami od normy.
Naturalnie prowadzi to do dalszych pytan. Odwotanie si¢ do danego sektora gospodarki
przywotuje silnie na mys$l konkretng zdolno$¢ odrozniajaca, ktdra jest oceniana kazdorazowo
w odniesieniu do towardéw lub ustug, dla ktorych znak jest przeznaczony. Stwierdzenie istnienia

badz braku zdolnosci odrozniania jest natomiast etapem poprzedzajacym badanie konkretnej

392 wyr. ETS z 18.06.2002 r., C-299/99, Philips, ECLI:EU:C:2002:377, pkt 39.
393 4. Kur, European, s. 94.

394 Wytyczne EUIPO, s. 398.

395 C-421/13, pkt 20.

114



zdolnosci odrozniajacej. Uwaga Trybunalu w tym zakresie wydaje si¢ wigc by¢ sprzeczna
z ogolnie przyjeta metodologia badania znakéw pod katem spelniania przez nie przestanek

ochronnych.

Analiza orzecznictwa sagdow unijnych moze sugerowac brak rzeczywistego znaczenia
zdolnosci odrozniania jako kryterium delimitujgcego symbole, ktore sg niezdatne do petnienia
funkcji znaku od tych nadajacych si¢ do wskazywania pochodzenia towarow lub ustug.
Wynika to jednak raczej z domniemania posiadania przez kazda forme¢ przedstawieniowg
zdolnosci odrozniania. W tym aspekcie nalezy podnie$¢, ze bardziej rygorystyczna
(restryktywna) ocena posiadania przez nietradycyjne typy znakoéw towarowych zdolnosci
odrézniania moglaby chociaz w niewielkim stopniu ograniczy¢ dyskusje bedace poktosiem
zbyt hojnego udzielania prawa na rozmaite formy przedstawieniowe. Taki postulat zastuguje
na uwage zwlaszcza obecnie, gdy coraz czeg$ciej wskazuje si¢ na zbyt liberalng tendencje

w zakresie przyznawania ochrony r6znym symbolom jako znakom towarowym?>°°.

1. Zmyslowa postrzegalnos¢ oznaczenia

Pierwsza cecha, ktoéra sktada si¢ na zdolno$¢ odrdzniania, jest zmystowa postrzegalnosée
oznaczenia. Musi ono oddziatywa¢ na przynajmniej jeden ze zmystow czlowieka™’.
Tylko w ten sposob moze dojs¢ do aktu komunikacji miedzy uczestnikami rynku.
Cechy tej nie posiadajg np. nieslyszalne przez cztowieka z naturalnych przyczyn sygnaty*®.
Nawet jezeli ultradzwigki lub infradzwigki sa zmyslowo postrzegane przez zwierzgta,
to nie moga one by¢ znakami towarowymi, poniewaz sg niestyszalne dla czlowieka.
Ta zasadnicza cecha konstrukcyjna uniemozliwia réwniez uznanie za znak idei, koncepcji
lub innego rodzaju ogodlnych wyobrazen®”. Jak zauwazyl rzecznik generalny P. Léger,
,koncepcja jako wytwor ludzkiego umystu nie jest postrzegalna zadnym z pigciu zmystow
ludzkich  czyli ~ wzrokiem, stuchem, dotykiem, wechem, czy  smakiem”*%,

Zmyslowa postrzegalno$¢ oznaczenia umozliwia zatem ustanowienie dialogu migdzy dwoma

3% g Mordwitko-Osajda, Znak, s. 14-16, 64.

397 U. Prominska, Prawa, s. 391.

398 4. Kur, European Trade Mark, s. 92.

3% w. Wiodarczyk, Zdolnosé, s. 54.

400 gpinia rz.g. P. Légera z 14.09.2006 r., C-321/03, Dyson, ECLI:EU:C:2006:558, pkt 54.

115



podmiotami: przedsiebiorca i konsumentem*®!. To wymaganie odnosi sie zard6wno do znakow

przeznaczonych do odr6zniania towaroéw, jak i do znakow ustugowych.

2. Jednolito$¢ oznaczenia

Kryterium jednolitosci nalezy rozumie¢ jako ceche strukturalng oznaczenia,
ktéra umozliwia objgcie cato$ci oznaczenia, ,,na pierwszy rzut oka”, jednym aktem

02

poznawczym?**2. W dawnej literaturze to wymaganie bylo utozsamiane z postulatem

skrotowosci znaku®3,

Znak jako oznaczenie, ktére nalezy do jezyka sztucznego, stanowi pewien kod
stosowany w komunikacji miedzy podmiotami zycia spotecznego. Z tego wzglgedu powinien
charakteryzowaé si¢ takimi cechami strukturalnymi, ktore umozliwiaja jego szybkie
1 cato$ciowe poznanie przez odbiorcg. W rezultacie moze on utrwali¢ si¢ w §wiadomosci
odbiorcy jako symbol wigzacy konkretny towar/ustuge z danym przedsigbiorca.
Przeslanka ta jest uzasadniona ograniczonymi mozliwoéciami percepcyjnymi odbiorcow**,
Nie powinna ona by¢ jednak rozumiana w ten sposob, ze do poznania znaku ma wystarczaé
jeden tylko zmyst**>. Pewne oznaczenia ,w calo$ci” s3 poznawane przez symultaniczne
odwotanie do wigkszej liczby zmystéw, ale wciaz zachowuja przymiot jednolito$ci.
Dotyczy to na przyktad krotkich animacji z dzwigkiem (np. popularne animacje dzwigkowo-
wizualne  odrézniajace  uslugi  oferowane  przez  platformy  streamingowe).
Konieczno$¢ zaangazowania wigkszej liczby zmystow niz tylko jeden nie uprawnia zatem
do stwierdzenia braku jednolito$ci. Jezeli oznaczenie jest dla odbiorcoOw czytelne, to cechuje
je jednolitos¢. Tego wymagania nie spelniajg oznaczenia nadmiernie rozbudowane
lub skomplikowane. Nalezy jednak powtérzy¢, ze kryterium jednolito$ci nie spetniaja
takze oznaczenia banalne, zbyt proste (prymitywne) lub oczywiste. W ich przypadku
wymaganie jednolitosci nie zostaje spelnione z powodu braku mozliwosci zaistnienia
w $wiadomosci odbiorcow 1 pelnienia funkcji znaku. Zdaniem J. Mordwitko-Osajdy

nalezy wobec tego zastapi¢ kryterium jednolito$ci, ktory swoim brzmieniem sugeruje zwigzek

401 Opinia rz. g. R.-J. Colomera z 6.11.2001 r., C-273/00, Sieckmann, ECLI:EU:C:2001:594, pkt 19-21.
4217 Prominska, Prawa, s. 392; W. Wiodarczyk, Zdolnogé, s. 58;

403 . Koczanowski, Funkcje, s. 21.

404 1 Mordwitko-Osajda, Znak, s. 80.

495 1hidem, s. 129.
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jedynie z nazbyt skomplikowanymi oznaczeniami, wymaganiem postrzegania oznaczenia

jako znaku towarowego przy uwzglednieniu przecietnej percepcji ludzkiej*®.

W rzeczywistosci przedstawiona propozycja opiera si¢ na zaakcentowaniu innego
aspektu jednolitosci jako cechy strukturalnej oznaczenia. Oznaczenie musi by¢ bowiem zdatne
do postrzegania przez odbiorcow jako $rodek komunikacji. Bardzo proste formy tego kryterium
nie spetniajg. Nie dajg si¢ bowiem zapamigta¢ odbiorcom jako symbole przekazujgce
informacj¢ o pochodzeniu. W analogiczny sposob, jak zbyt skomplikowane oznaczenia,
roOwniez banalne formy nie sg mozliwe do zapamigtania i zwigzania z okreslonymi produktami.
Mozna zastanawia¢ si¢ natomiast, jak bardzo proste musza by¢ te formy, aby byto mozliwe
postawienie zarzutu braku zdolnosci odrdzniania z uwagi na brak jednolitosci.
W orzecznictwie dopuszcza si¢ mozliwos¢ rejestracji pojedynczych liter, cyfr lub odcieni

kolorow*?’

, ktére prima facie moga si¢ wydawa¢ pozbawione zdolnosci odrdzniania.
Z drugiej strony relatywnie nowa kategoria nietradycyjnego znaku towarowego, jakim
jest zagospodarowanie powierzchni sprzedazowej, z zasady powinna budzi¢ watpliwosci
pod katem spetnienia kryterium jednolito$ci. Czy bowiem odbiorca postrzega naturalnie
zagospodarowanie powierzchni jako oznaczenie odrdzniajace ustugi sprzedazy okreslonych
towarow lub ustug? Czy jest w stanie objac to zagospodarowanie jednym aktem poznawczym,
a nastgpnie przywota¢ je w pamieci (cho¢by mial to by¢ niedoskonaly obraz
tego zagospodarowania)? Przyklady kolejnych pojawiajacych si¢ w praktyce gospodarczej
nietradycyjnych znakoéw towarowych 1 liberalna praktyka udzielania ochrony takim
oznaczeniom zastuguje na krytyke. Tego rodzaju symbole nie sg zdatne do petienia funkcji
znaku z uwagi na brak zdolnoSci odrézniania wynikajace; z braku jednolitosci.
Utrata praktycznego =znaczenia tej przestanki nie zmienia wyrazonej oceny.
Nalezy zaznaczy¢, ze kryterium jednolito$ci powinno by¢ stosowane w taki sam sposob

w odniesieniu do wszystkich znakdéw towarowych, w tym réwniez znakéw ustugowych?*%%,

3. Samodzielno$¢ oznaczenia

Trzecim kryterium badanym w ramach zdolno$ci odrdzniania jest samodzielno$é

(samoistno$¢) oznaczenia. W piSmiennictwie wyjasnia si¢ istote¢ tej cechy oznaczenia

408 1hidem.
407 Ihidem, s. 135 in.
408 R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 179.
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poprzez stwierdzenie, ze towar badz jego konieczna funkcjonalnie cz¢$¢ sktadowa nie moga

stanowi¢ oznaczenia odrdzniajacego ten towar*®’.

Oznacza to, ze pomigdzy forma
przedstawieniowg oznaczenia a odréznianym przedmiotem musi wystgpowac przynajmniej
pojeciowa odrebno$¢. Przestanka samodzielnosci jest wskazywana jako jedno z najbardziej
tradycyjnych*!? lub podstawowych®*!! kryteriow zdolnosci odro6zniania.
Faktycznie jednak ocena samodzielnosci musi nastgpowaé z odwotaniem si¢ do rodzaju
towaréw, ktore oznaczenie ma odréznia¢. Ksztalt towaru moze stanowi¢ narzedzie
identyfikacyjne, jakim jest znak, dla towarow innego rodzaju. W praktyce takie sytuacje
dotycza znakow przestrzennych i wcale nie nalezg do rzadkich. Towar, jako taki, ma bowiem,

co do zasady, zdolnos$¢ odrézniania. Charakterystyczny ksztatt pojemnika, flakonu lub butelki

moze odréznia¢ towar (np. ptyn) sposréd innych towaréw tego samego rodzaju.

Nasuwa to pewne watpliwosci co do zasadno$ci wyodrebnienia kryterium samoistno$ci
jako elementu zdolnos$ci odrdzniania, ktéra ma charakter abstrakcyjny, niezalezny od rodzaju
towarow lub ustug. Zasadnie wiec zauwaza J. Mordwitko-Osajda, ze ,,problematyka
samoistnosci znaku towarowego jest z pogranicza zdolno$ci odrdzniania i zdolno$ci
odrézniajacej, poniewaz niejednokrotnie konieczne jest odniesienie oznaczenia
nie tylko ogdlnie do towardow grosso modo, lecz do konkretnych towarow, na ktérych
oznaczanie znak towarowy ma stuzy¢™*'?. Rowniez dotychczasowa praktyka orzecznicza
Urzedu Patentowego sklania si¢ raczej w kierunku traktowania kryterium samodzielno$ci
jako okolicznos$ci przesadzajacej o braku konkretnej zdolno$ci odrozniajacej, a nie zdolno$ci
odrozniania*'®>. W literaturze za§ zwraca sie uwage, ze brak samodzielno$ci oznaczenia

jest bardzo rzadkim, je$li nie w ogoéle niewystgpujacym, przypadkiem®*'.

Problem
niesamodzielno$ci nie powinien zatem wystgpowaé w odniesieniu do znakow ustlugowych.
Oznaczenia przeznaczone do odrézniania ustug nie mogg stanowi¢ z naturalnych i oczywistych
wzgledow samej ustugi. Mozna, co prawda, rozwazac, czy np. charakterystyczny styl cigcia
wlosoéw lub gest ,,cieszynki” posiadajg zdolnos¢ odrozniania w odniesieniu do relewantnych

ustug, jednak juz sama konieczno$¢ odniesienia si¢ do konkretnych ustug eliminuje zarzut

409 J. Promirnska, Prawa, s. 392; taz, Prawo, s. 261; W. Wiodarczyk, Zdolno$é, s. 59-60; A. Kur, European Trade
Mark, s. 92-93; G. Schneider, w: G.N. Hasselblatt (red.), European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001.
Article-by-Article Commentary, second edition, 2018, s. 57.

4% U. Prominska, Prawa, s. 392.

N W. Wiodarczyk, Zdolno$é, s. 59.

2 1 Mordwitko-Osajda, Znak, s. 79.

413 dec. UPRP z25.11.2016 1., IIT Sp.502.2015, LEX nr 3768439.

414 4. Kur, European Trade Mark, s. 93; 1. Calboli, M. Senftleben, w: I. Calboli, M. Senftleben (red.) The Protection
of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives, Oxford 2018, s. 2-3.
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braku samodzielnosci tych nietradycyjnych oznaczen, ktora przeciez podlega abstrakcyjnej,
oderwanej od uslugi ocenie. Ponadto, tego rodzaju oznaczenia nie spetniaja wymagania
jednolitosci, czyli nie sg — ze wzgledu na swoje cechy strukturalne — postrzegane jako znaki
przez przecigtnych uczestnikow obrotu. Wobec powyzszego nalezy przyjac, ze znaki ustugowe

kazdorazowo cechuje samodzielno$¢ od substratu, jakim jest ushuga*!>.

Zdolno$¢ odrézniania - jako konstytutywna cecha znaku ustugowego - powinna by¢
zatem konkretyzowana przez dwa kryteria. Po pierwsze, forma przedstawieniowa oznaczenia
musi by¢ postrzegana zmystami przez cztowieka. Po drugie, forme t¢ powinna charakteryzowac
zdatno$¢ do postrzegania jako oznaczenie przez przecigtnych uczestnikow obrotu.
W przeciwienstwie do znakéw towarowych, nie zachodzi potrzeba badania samodzielnosci

oznaczenia wzgledem przedmiotu odrdzniania.

I1. Wymaganie przedstawialno$ci znaku w rejestrze

Drugim wymaganiem, ktory konstytuuje zdolno$¢ rejestracyjng znaku, jest mozliwosé
jego przedstawienia w rejestrze w sposob, ktoéry pozwala na ustalenie jednoznacznego
i doktadnego przedmiotu ochrony. To kryterium o charakterze formalnym 1 technicznym,

ktore nie stanowi o bycie znaku jako oznaczenia*!®.

Wzglad na interes publiczny, przede wszystkim na konieczno$¢ ochrony
przedsigbiorcow konkurujacych z uprawnionym do znaku, nakazuje przyjecie okreslonych
warunkéw  dotyczacych sposobu prezentacji zglaszanych 1 chronionych znakow.
Kazdy uczestnik obrotu musi mie¢ zapewnionga mozliwo$¢ zapoznania si¢ z rejestrem znakow
1 ustalenia, od jakich dziatah powinien si¢ powstrzymac, aby nie wkroczy¢ w sfere wylacznosci
zastrzezong na rzecz innych. Z tej perspektywy kryterium przedstawialno$ci oznaczenia
stanowi konsekwencje uksztalttowania ochrony znakéw jako systemu rejestracyjnego.
Nie jest mozliwe, aby przestanke przedstawialno$ci modyfikowaé w odniesieniu do jedne;j
kategorii znakéw na korzy$¢ badz niekorzys¢ innych. Kazde oznaczenie zgloszone

do rejestracji musi spetlnia¢ dokladnie te same wymagania w zakresie mozliwosci

415 R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 179; U. Prominska, Znak ustugowy, s. 324-325; K. Felchner, Znak
uslugowy, s. 12.

418 Tak w odniesieniu do graficznej przedstawialnosci w rejestrze A. Tischner, Kumulatywna ochrona wzornictwa
przemystowego w prawie wlasnosci intelektualnej, Warszawa 2015, s. 293.
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przedstawienia w rejestrze. Konieczne jest zatem stosowanie takich samych kryteriéw oceny

przedstawialnosci do znakdéw przeznaczonych do odrézniania tak towardéw, jak i ustug.

Kryterium przedstawialnosci przeszio w prawie Unii Europejskiej, a w $lad za zmiang
dyrektywy — réwniez w prawie krajowym - ewolucje. Przed jej oméwieniem nalezy wskazac,
ze blgdem jest sprowadzanie tej przestanki do technicznego sposobu przedstawienia
oznaczenia. Decydujace znaczenie ma bowiem rezultat takiego przedstawienia.
Oznaczenie powinno by¢ przedstawione w rejestrze tak, jak funkcjonuje w obrocie.
Temu celowi powinno shuzy¢ okreslenie technicznego warunku, jakim jest przedstawienie
znaku. Trafne jest pytanie, czy rzeczywiscie skutkiem reformy prawa w tym zakresie
byta merytoryczna zmiana tej przestanki. W razie udzielenia odpowiedzi twierdzacej,
wart rozwazenia jest charakter tej zmiany: czy cel ustawodawcy, jakim bylo uproszczenie

mozliwosci rejestrowania nietradycyjnych oznaczen, zostat osiggnigty?

Pierwotnie znak towarowy mial nadawac si¢ do graficznego przedstawienia w rejestrze.
Zgodnie z brzmieniem art. 120 ust. 1 p.w.p. sprzed nowelizacji z 20.02.2019 r.
»zhakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie, ktdére mozna przedstawi¢ w sposob
graficzny”. W pismiennictwie to kryterium bylo precyzowane przez wskazanie, ze znak musi

417

da¢ si¢ przedstawi¢ graficznie w sposob adekwatny™’. Wymaganie to osiggano wowczas,

gdy sposob przedstawienia dawat mozliwos$¢ jednoznacznego okreslenia przedmiotu ochrony.
Cho¢ w literaturze zaznaczaty sie rézne glosy na temat rozumienia tej przestanki*'®, wydaje sie,
ze mogly ja spetnia¢ rdwniez oznaczenia niewidzialne. W rzeczywistosci bowiem kazde
oznaczenie nadaje si¢ do graficznego przedstawienia, przy czym to przedstawienie moze
nastgpowac w sposob bezposredni (dotyczy to oznaczen postrzegalnych za pomoca zmyshu
wzroku) albo posredni (dotyczy to oznaczen niewidzialnych). Oznaczenia niewidzialne
sg zdatne do przedstawienia w rejestrze w sposob posredni, a zatem z wykorzystaniem
specjalistycznych kodoéw takich jak zapis nutowy, wzor chemiczny lub opis. Powstata jednak
watpliwos¢, czy tego rodzaju specjalistyczne kody czynig zado§¢ omawianemu wymaganiu.

W literaturze i orzecznictwie zaznaczyly si¢ dwie odmienne koncepcje*!.

Pierwsza z nich opierata si¢ na zalozeniu, Ze graficzne przedstawienie oznaczenia
polega na przedstawieniu jedno- lub dwuwymiarowego odzwierciedlenia formy oznaczenia

za pomocg linii lub figur na plaskiej powierzchni. Tak rozumiana cecha graficznej

N7 W, Wiodarczyk, Zdolno$é, s. 54.
418 U, Prominska, Wtasnos¢, s. 401; K. Szczepanowska-Kozlowska, System Prawa Prywatnego, s. 644.
419 J. Mordwitko-Osajda, Znak, s. 100; U. Promirnska, Wtasnos¢, s. 401.

120



przedstawialnosci jest spetniana jedynie przez znaki stowne, graficzne lub stowno-graficzne.
Drugie, liberalne rozumienie graficznej przedstawialno$ci oznaczenia, dopuszczalo réwniez
inny techniczny sposob prezentacji znaku. Mozna si¢ tu postuzy¢é przykladem znaku
dzwigkowego, ktéry moze zosta¢ przedstawiony w postaci zapisu muzycznego na pigciolinii.
Wedlug J. Mordwitko-Osajdy takie ujecie zbliza cechg¢ graficznej przedstawialnosci oznaczenia

do przestanki zmystowej postrzegalno$ci®?.

Ta uwaga rodzi jednak watpliwosci.
Nalezy przypomnie¢, ze kryterium graficznej przedstawialnosci znaku miato tylko techniczny,
formalny charakter. Cecha zmystowej przedstawialnosci stanowi za$ jedng z trzech przestanek

— obok jednolitosci 1 samodzielno$ci — sktadajgcych si¢ na pojecie znaku.

Kluczowe znaczenie dla rozumienia przestanki graficznej przedstawialno$ci oznaczenia

ma rozstrzygniecie ETS w sprawie Sieckmann**!

, w ktorym Trybunal sformutowal siedem
kryteriow graficznej przedstawialno$ci oznaczenia. Sprawa dotyczyla zdolnoS$ci rejestracyjnej
oznaczenia zapachowego przedstawionego w zgloszeniu za pomocg opisu, wzoru
strukturalnego i probki zapachu. Co interesujace z perspektywy poruszanego tematu, zgtoszony
znak — zapach opisywany jako balsamicznie owocowy z lekka nuta cynamonu
- byl przeznaczony do odrdzniania szeregu réznych ushug, w tym ustug marketingowych,
administracyjnych, edukacyjnych, gastronomicznych i innych. Byt zatem znakiem ustugowym.
Niemiecki urzad odmowit jego rejestracji, ale sad odsytajacy uznat zdolnos¢ takiego oznaczenia
do pehienia funkcji znaku. Powziat natomiast watpliwos$ci co do mozliwos$ci przedstawienia
znaku w sposob graficzny w rejestrze i skierowal pytania prejudycjalne do Trybunatu.
W wyroku Trybunat podkreslit, Ze kryterium graficznej przedstawialnosci pelni dwie funkcje.
Po pierwsze, stluzy doktadnemu okresleniu przedmiotu ochrony. Po drugie, umozliwia
udostgpnienie reprodukcji znaku organom administracyjnym 1 uczestnikom obrotu.
Kryterium graficznej przedstawialno$ci oznaczenia umozliwia zbadanie zgloszonego znaku
1 prowadzenie w odpowiedni sposob rejestru. Wyzej wymienione wzgledy decyduja o tym,
ze znak, ktéry nie jest sam w sobie postrzegalny wizualnie, moze by¢ zarejestrowany
- pod warunkiem, ze mozna go przedstawi¢ graficznie, przy czym to przedstawienie ma by¢
jasne, precyzyjne, samo w sobie kompletne, tatwo dostgpne, zrozumiate (przystepne), trwale
1 obiektywne. Sposob przedstawienia zgloszonego znaku nie odpowiadat tym cechom.
Trybunat uznat przede wszystkim, ze wzoér chemiczny nie jest zrozumialy dla wiekszos$ci

uczestnikow obrotu. Po drugie, formuta chemiczna stanowi zapis nie zapachu, a substancji

420 1 Mordwitko-Osajda, Znak, s. 101.
4 wyr. ETS z 12.12.2002 r., C-273/00, Sieckmann, ECLI:EU:C:2002:748.
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chemicznej, ktora wytwarza ten zapach; przedstawienie graficznie nie charakteryzuje si¢ wobec
tego samodzielno$cig. Zalaczony do zgloszenia opis znaku nie odpowiadat ponadto
wymaganiom jasnosci, precyzyjnosci oraz obiektywnosci. Probka zapachowa, jako taka, nie

wykazuje rowniez cechy trwatosci.

Cechy, ktore musiato spetnia¢ graficzne przedstawienie znaku w §wietle orzeczenia
Sieckmann, okre§lono w literaturze jako wysokie i restrykcyjne*??. Ich Scisle stosowanie
czyniloby w wielu przypadkach niemozliwym zarejestrowanie znakow dzwickowych
lub multimedialnych. Dostrzezono jednocze$nie, ze praktyka poszczegdlnych urzedow
ds. wilasnosci intelektualnej w zakresie wuznawania spelnienia tego kryterium

nie byla jednolita®?.

Jeszcze przed wydaniem wyroku w przytoczonej sprawie,
urzad wspolnotowy zarejestrowal znak zapachowy okreslony jako zapach swiezo skoszonej
trawy dla odrdzniania pilek tenisowych, ktéry zostal przedstawiony graficznie jedynie
w postaci opisu**. W innej sprawie, ktora dotyczyta znaku dzwickowego,
Trybunal uznat z kolei, ze literowy zapis nut — w przeciwienstwie do zapisu muzycznego
na pigciolinii - nie jest jasny, jednoznaczny i samodzielny, a w konsekwencji nie nadaje si¢
do rejestracji z uwagi na brak mozliwosci graficznej przedstawialno$ci?.
Rozpatrujac to zagadnienie szerzej, J. Mordwitko-Osajda wyciaga wniosek, ze sposob oceny
kryteriow Sieckmanna jest odmienny dla réznych typow oznaczen 1 w praktyce prowadzi
do uczynienia otwartego katalogu form przedstawieniowych znaku  fikcjg*?®.
Autorka podkresla zwlaszcza roznice migdzy liberalng praktyka rejestracji znakow
dzwigkowych lub kolorow per se a restrykcyjng praktyka odmawiania rejestracji oznaczen

h*7. We wszystkich przypadkach charakter graficznego

zapachowych lub smakowyc
przedstawienia jest posredni i1 zblizony do siebie. Nie kwestionujac znaczenia powyzszych
ustalen, warto przypomnie¢ uwage sformutowang przez U. Prominska, ktora oddaje istote
problemu, a mianowicie: ,,znak zgtoszony do rejestracji powinien by¢ przedstawiony tak,

jak postrzega go kupujacy”*?%.

422 J Mordwitko-Osajda, Znak, s. 102; U. Prominska, Whasno$¢, s. 401; M. Kowalczuk-Kedzierska, Nowa
definicja znaku towarowego — nowelizacja polskiej ustawy w $§wietle orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci
Unii Europejskiej, ZNUJ PPWI 4/2019, s. 143.

423 J Mordwitko-Osajda, Znak, s. 115.

424 dec. 2. Izby Odwotawczej OHIM z 11.02.1999 r., R 156/1998-2. Decyzja o rejestracji tego znaku jest
traktowana jako jednostkowa — zob. K. Szczepanowska-Koztowska, w: System, s. 644.

428 wyr. ETS z27.11.2003 r., C-283/01, Shield Mark, ECLI:EU:C:2003:641.

426 1 Mordwitko-Osajda, Znak, s. 119.

427 Ibidem, s. 121-122.

428 . Prominska, Prawo, s. 262.
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Watpliwosci w zakresie kryterium graficznej przedstawialno$ci, wyrazane zwlaszcza w
zwigzku z posrednimi sposobami przedstawienia niekonwencjonalnych znakow, stanowily
przyczynek  do  dyskusji  dotyczacej  przeformulowania  tego  wymagania®®.
Rozwazania w tym zakresie nie stanowily jednak novum 1 mialy miejsce jeszcze w dyskusji
nad pierwsza dyrektywa prawnoznakowa®’. Ponadto, postulat zmiany graficzne;
przedstawialno$ci oznaczenia taczyt si¢ najczes$ciej z podkre$leniem znaczenia kryteriow

Sieckmanna, ktore powinny zosta¢ zachowane z uwagi na pewno$¢ prawa*!.

Wynikiem tych dyskusji bylo zastgpienie wymagania graficznej przedstawialnosci
oznaczenia kryterium przedstawialnos$ci w rejestrze w taki sposéb, aby mozliwe byto ustalenie
jednoznacznego 1 dokladnego przedmiotu ochrony. W motywie 13. preambuty
dyrektywy 2436/2015 ustawodawca unijny odwotuje si¢ do wyroku w sprawie Sieckmann
W sposob nastepujacy: ,,aby osiaggna¢ cele systemu rejestracji znakow towarowych,
a mianowicie zapewni¢ pewno$s¢ prawa oraz prawidlowe administrowanie,
konieczne jest rowniez wprowadzenie wymogu, iz musi by¢é mozliwe przedstawienie
oznaczenia W sposOb jasny, precyzyjny, samodzielny, tatwo dostepny, zrozumiaty, trwaty
1 obiektywny. Jesli przedstawienie oznaczenia daje zadowalajace gwarancje w tym zakresie,
nalezy dopusci¢ kazda wlasciwa forme tego przedstawienia wykorzystujaca ogolnie dostepna
technologig, a wiec niekoniecznie forme graficzng”. Techniczne szczegdty dotyczace nowej
zasady s3 doprecyzowane w ramach autonomicznego systemu znakow unijnych
w rozporzadzeniu wykonawczym do rozp. 2017/1001, a w panstwach cztonkowskich
- we wspolnym komunikacie dotyczacym badania wymogow formalnych 1 podstaw odmowy
rejestracji nowych rodzajéw znakéow towarowych**?. Dokument ten jest podzielony na dwie
czesci, sposrod ktorych pierwsza dotyczy definicji 1 sposobow przedstawienia poszczegolnych

typow znakow towarowych, a druga — dopuszczalnych formatow plikow elektronicznych

429 M. Modrzejewska, Zniesienie wymogu graficznej przedstawialno$ci znakéw towarowych — uwagi na tle
nowelizacji ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej, PPH 12/2021, s. 38; A. Holda-Wydrzynska, Graficzne
przedstawienie znaku towarowego w $wietle ustawy Prawo wiasnosci przemystowej oraz Dyrektywy Rady nr
2008/95/WE, Problemy Prawa Prywatnego Mig¢dzynarodowego 9/2011, s. 126—127; M. Kepinski, J. Kepinski,
Jakie zmiany czekaja prawo znakow towarowych w swietle dyrektywy 2015/2436?, w: P. Kostanski, P. Podrecki,
T. Targosz (red.), Experientia Docet. Ksi¢ga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elzbiecie Traple, Warszawa
2017, s. 527.

430 Temat ewolucji wymogu przedstawialnoéci oznaczenia z perspektywy prawa Unii Europejskiej prezentuje M.
Ziotkowski — zob. M. Ziotkowski, Przedstawialno$¢ jako przestanka zdolnosci ochronnej znaku towarowego,
Warszawa 2019, s. 33 in.

431 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual
Property and Competition Law, Munich 2011, s. 66.

432 Wspolny komunikat dotyczacy badania wymogéw formalnych i podstaw odmowy rejestracji nowych rodzajow
znakow towarowych, Sie¢ Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej, kwiecien 2021 r.
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zataczanych do zgloszen znakow nietradycyjnych. Warto zauwazy¢, ze katalog dopuszczalnych
form znakoéw nietradycyjnych jest otwarty, jednak wyraznie okreslono tylko niektore rodzaje
takich oznaczen. Wskazano na znaki przestrzenne, pozycyjne, dzwigkowe, ruchome,

multimedialne, holograficzne, a takze znaki stanowigce wzory 1 kolory per se.

Zmiana przestanki przedstawialnosci znaku stanowi konsekwencje kilku czynnikéw.
Nalezy wziag¢ pod uwage — co oczywiste - postep technologiczny, ktory umozliwia prowadzenie
rejestru w sposob cyfrowy, 1 przedstawienie znakéw nie tylko w postaci odbitek, ale przede
wszystkim praktyke przedsigbiorcow, ktorzy szukaja coraz to nowych i niestandardowych
sposobow komunikacji z klientelag. Wyeliminowanie przestanki graficznej przedstawialnosci
oznaczenia i zastgpienie jej bardziej opisowym kryterium stanowi zatem wyjscie naprzeciw
oczekiwaniom tych uczestnikow obrotu, ktorym de facto stuzy prawo znakow. Wskazanie
konkretnych sposobow zado$¢uczynienia temu wymogowi, m.in. przez okreslenie
dopuszczalnych formatow plikow cyfrowych, ktore powinny by¢ zataczone do zgloszen
nietradycyjnych znakdw, utatwia ich rejestracje. Z drugiej strony nalezy pamictac, ze kryteria
z wyroku w sprawie Sieckmanna, okreslone w literaturze jako restrykcyjne, stanowiag w nowym
stanie prawnym normatywny, wynikajacy z preambuty dyrektywy, punkt odniesienia dla oceny
przedstawialnosci oznaczenia**®. Pomimo tego, ze wcze$niej wskazane kryteria byly czesto
przywolywane w praktyce dotyczacej nietradycyjnych znakéw towarowych, to nie stanowily
one normatywnego wzorca oceny graficznej przedstawialnosci oznaczenia. W aktualnym stanie
prawnym ich znaczenie uroslo do rangi kryteriow normatywnych, za$ samo wymaganie
przedstawialnosci zostalo rozbudowane wzgledem poprzednio istniejgcej przestanki
rejestracyjnej***. W literaturze wskazuje sie, ze zastapienie graficznej przedstawialnoéci
nowym kryterium moze prowadzi¢ do wigkszej kazuistyki niz w poprzednim stanie

prawnym*®>,

Kryterium przedstawialno$ci oznaczenia w sposob umozliwiajacy ustalenie
jednoznacznego 1 dokladnego przedmiotu udzielonej ochrony dotyczy wszystkich typow
znakow chronionych w formalnym trybie na skutek wydania decyzji administracyjnej. Ceche

te musi zatem spelnia¢ rowniez znak ustugowy.

433 4. Kur, Buropean Trade Mark, s. 97; K. Czub, Nowa definicja znaku towarowego — czy zmiana legislacyjna
byta potrzebna?, TPP 3/2021, s. 9; £. Zelechowski, Prawo autorskie i prawo znakéw towarowych — dwie planety:
czy bardzo odmienne?, ZNUJ PPWI 2/2023, s. 123.

434 K. Czub, Nowa definicja, s. 10; M. Kowalczuk-Kedzierska, Nowa definicja, s. 137.

435 M. Ziotkowski, Zmiany w zakresie wymogu przedstawialnoéci znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436,
PPH 12/2016, s. 10-15.
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§ 4. Funkcje znaku uslugowego

Przez pojecie funkcji znaku nalezy rozumie¢ catoksztatt typowych oddziatywan
oznaczenia w obrocie gospodarczym®*®. Ich realizacja moze, ale nie musi, byé chroniona
przez normy prawne. W literaturze mozna spotka¢ si¢ z podzialem funkcji znaku
na ekonomiczne (gospodarcze) i prawne. Taka dychotomiczna klasyfikacja moze sugerowac
istnienie dwoch rodzajéw oddziatywan znaku, ktore niekoniecznie sg ze soba spojne.
Trzeba zatem podkresli¢, ze wszystkie funkcje maja charakter ekonomiczny,
natomiast nie wszystkie muszg korzysta¢ z ochrony prawne;j. Jesli wiec decyzja ustawodawcy
pewne faktyczne (realne) oddziatywania znaku w obrocie gospodarczym nie sg objete zakresem
regulacji prawnej, to nie stanowig funkcji zabezpieczonych prawnie. Jezeli jednak ustawa
chroni okreslone funkcje, to skutkiem tego jest zapewnienie ich efektywnosci.
Uznanie pewnych funkcji jako istotnych poprzez objecie ich regulacja pozwala z kolei
na ustalenie, jaki cel towarzyszyt ustawodawcy przy wprowadzaniu systemu ochrony znakow.
Warto zauwazyé, ze zagadnienie funkcji przezywa - zwlaszcza od momentu wydania

B7 . renesans*?.

przez Trybunal Sprawiedliwosci wyroku w sprawie L’'Oreal i in.
Z tego tez powodu jest uzasadnione przedstawienie ogélnych zagadnien zwigzanych z ta

problematyka.

Funkcjonowanie systemu znakoéw zapewnia przejrzystos¢ rynku. Ten cel jest mozliwy
do osiagnigcia jedynie przez zagwarantowanie, ze konkretny znak jest zwigzany z towarami
lub ustugami przedsigbiorstwa, z ktorego one pochodza. Znak jest identyfikatorem,
podpisem  wskazujacym na  handlowa  przynalezno§¢  towaru lub  ustugi.
Przedsigbiorcy komunikujg za posrednictwem znakow swoja oferte handlowg, a konsumenci
rozrézniaja towary i ustugi pochodzace z réznych zroédet*>®. Takie zjawiska sprzyjaja redukcji

kosztow poszukiwania dobr przez konsumentow**

1 stanowig zache¢te dla przedsiebiorcow
do inwestowania w jako$¢ oferowanych towardw i ustug. Konieczno$¢ objecia ochrong funkcji
znaku stanowi sposOb  zapewnienia tak okre§lonej transparentnosci rynkowe;.

Dlatego tez funkcja odrozniajaca ze wzgledu na pochodzenie od uprawnionego jest tradycyjnie

436 R. Skubisz, Funkcje znaku, s. 163; tenze, Prawo znakow, s. 3.

437.C-487/07, pkt 58.

438 Ten aspekt podkresla m.in. L. Zelechowski — zob. £. Zelechowski, Funkcje znaku towarowego a naruszenie
prawa ochronnego na znak towarowy (cz. I), PPH 5/2015, s. 5.

439 4. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark, s. 6.

440 7naczenie znakow towarowych w ekonomii i teoria search-cost zostaty oméwione przez A. Griffithsa — zob.

A. Griffiths, A Law-and-Economic Perspective on Trade Marks, w: L. Bently, J. Davis, J.C. Ginsburg (red.) Trade
Marks and Brands — An Interdisciplinary Critique, Cambridge 2008, s. 241.
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okre§lana jako funkcja pierwotna, prawna i konstytutywna dla bytu znaku*!.

Inne funkcje ekonomiczne — okreslane niekiedy mianem funkcji nastepczych — nie sa wpisane
w istote znaku jako oznaczenia odrézniajacego**?. Znak ma odrdzniaé¢ towary lub ushugi
ze wzgledu na ich komercyjne pochodzenie. Taka jest jego zasadnicza rola jako narzedzia
rynkowego; jego raison d'étre. Wszelkie inne oddziatywania znaku mogg, ale nie musza,

korzysta¢ z ochrony prawne;j.

Katalog funkcji znaku jest katalogiem otwartym. Odkrywanie i uznawanie kolejnych
z nich - tak w aktach prawnych jak i w orzecznictwie, zwlaszcza Trybunatu Sprawiedliwosci -
jest bowiem procesem stymulowanym przez zmiany gospodarcze. Do najistotniejszych funkcji
nastepczych naleza funkcje jako$ciowa (gwarancyjna, zaufania) oraz reklamowa.
Poza nimi Trybunat Sprawiedliwosci w rozbudowanym orzecznictwie w zakresie

tzw. teorii funkcji wyrdznia rowniez funkcje komunikacyjng oraz inwestycyjng**.

Przedstawione zapatrywanie na funkcje znaku, w tym w szczegdlno$ci wyrdznienie
funkcji odrozniajacej ze wzgledu na handlowe pochodzenie jako immanentnej dla bytu
oznaczenia, jest utrwalone w polskim piSmiennictwie. Nalezy jednak zauwazyd,
ze w zachodniej literaturze coraz dono$niejsze staja si¢ glosy kwestionujace ten utrwalony
status quo. W $wietle tych pogladow znak towarowy stanowi wielofunkcyjny instrument
zarzadzania marka, ktory powinien by¢ postrzegany raczej jako zespdt rdwnowaznych
oddziatywan o ré6znym charakterze. Wsro6d nich odroznianie towaréw lub ustug ze wzgledu
na ich pochodzenie jest jedynie utamkiem wiekszej catosci***. Mozliwo$éé realizowania funkcji
odrozniajacej stanowi co prawda warunek sine qua non bytu znaku jako oznaczenia
odrdzniajacego, ale nie powinno to przektada¢ si¢ na priorytetowe postrzeganie tej funkcji.
Izolowane spojrzenia na konkretne funkcje, bez uwzglednienia caloksztattu komunikatu
niesionego przez znak towarowy, znieksztalca bowiem rzeczywisty obraz tego oznaczenia
odrozniajacego. Znak powinien by¢ traktowany jako kod komunikacyjny stosowany w

komunikacji migdzy uczestnikami gry rynkowej. W szeroko dyskutowanej sprawie

441 U. Prominska, Wtasno$¢, s. 391; A. Kur, Trademark Functions in European Union Law w: 1. Calboli, J. C.
Ginsburg (red.), The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law, Cambridge 2020,
s. 162; D. T. Keeling, Intellectual Property Rights in EU Law Volume I: Free Movement and Competition Law,
Oxford EC Law Library 2004, s. 148.

42 F. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 120, Nb. 53.

443 wyr. TSUE z 18.06.2009 r., C-487/07, L'Oréal i in., ECLI:EU:C:2009:378, pkt 94-95.

444 K H. Fezer, Markenrecht, kom. do § 3, Nb. 77, 102.
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Arsenal Football Club*® rzecznik generalny R.-J. Colomer stwierdzit, ze ,,ograniczenie funkcji
znaku towarowego do wskazania pochodzenia handlowego wydaje si¢ uproszczonym
redukcjonizmem (...). Doswiadczenie uczy, ze w wigkszosci przypadkow konsument nie wie,
kto produkuje towary, ktore on konsumuje. Znak towarowy zaczyna zy¢ wilasnym zyciem,
stanowigc, jak juz zasugerowalem, oswiadczenie na temat jakos$ci, reputacji, a nawet,
w niektorych przypadkach, sposobu postrzegania zycia™*$. Dyskusja na temat funkcji znaku
towarowego zostala rozpoczgta na nowo w orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwosci
na kanwie spraw dotyczacych tzw. podwdjnej identycznos$ci jako postaci naruszenia prawa
ochronnego. Tradycyjnie przyjmowano, ze naruszenie prawa nastepuje zawsze w sytuacji
bezprawnego uzycia oznaczenia identycznego do oznaczenia zarejestrowanego na rzecz innego
podmiotu w odniesieniu do towaréw lub ustug identycznych. Ryzyko wprowadzenia odbiorcéw
w blad jest w takich przypadkach oczywiste i nie wymaga dowodu*’. Ta pozornie prosta
1 niebudzaca watpliwosci formuta zostata rozbudowana przez Trybunal Sprawiedliwosci
na tle konkretnych stanéw faktycznych. Najpierw w sprawie Arsenal Football Club**® Trybunat
stwierdzil, ze ochrona przed podwojng identycznoscia obejmuje wszystkie te sytuacje,
w ktorych uzywanie oznaczenia przez osoby trzecie wptywa lub moze negatywnie wptywac na
pelnione przez znak funkcje. Uzycie liczby mnogiej stowa ,,funkcje” stanowito wskazowke,
ze rozwazania Trybunatlu nie ograniczaja si¢ do wplywu dzialania oso6b trzecich

tylko na funkcje odrdzniajaca ze wzgledu na pochodzenie od uprawnionego.

Rozwinigcie tej tezy nastapito w wyroku w sprawie L’Oréal i in. Przed omowieniem
judykatu warto krétko przedstawi¢ stan faktyczny lezacy u podstaw sprawy. Podmioty nalezace
do grupy L’Oréal byty uprawnione z rejestracji w urzedzie brytyjskim wielu renomowanych
znakdw towarowych slownych oraz stowno-graficznych przedstawiajacych flakony

lub opakowania dla perfum. Pozwana spotka Bellure wytwarzata niskiej klasy imitacje perfum

4% wyr. ETS z 12.11.2002 r., C-206/01, Arsenal Football Club, ECLI:EU:C:2002:651. Sprawa dotyczyta
naruszenia praw z rejestracji znakow towarowych Arsenal i Arsenal Gunners oraz znakéw graficznych
przedstawiajacych symbole armaty i tarczy. Pozwany, M. Reed, sprzedawal na stoisku wokot stadionu Arsenal
FC pamiatki i inne towary zawierajace oznaczenia odnoszace si¢ do Arsenal FC. Na stoisku znajdowat si¢ szyld
informujacy o nieoryginalnym pochodzeniu tych towaréw i ozdobnym charakterze oznaczen. Sad brytyjski oddalit
powddztwo uprawnionego, wskazujac na fakt, ze nie doszto do wprowadzenia odbiorcow w btad, a uzycie znaku
nastapito nie w charakterze znaku towarowego, a jako swiadectwo poparcia, lojalnosci i przywiazania. Trybunat
Sprawiedliwo$ci odmiennie uznat mozliwo$¢ tzw. nastepczego wprowadzenia odbiorcéw w blad i w konsekwencji
stwierdzil naruszenie podstawowej funkcji znaku.

448 opinia rz.g. R.-J. Colomera z 13.06.2002 r., C-206/01, Arsenal Football Club, ECLI:EU:C:2002:373, pkt 46.
447 W art. 16 ust. 1 TRIPS okre$lono, ze w przypadkach podwdjnej identycznoéci prawdopodobienstwo
wprowadzenia w biad jest domniemane; na temat réznego rozumienia zasady podwoéjnej identycznosci w
kontekscie np. uzycia referencyjnego lub reklamy poréwnawczej w okresie przed harmonizacjg zob. 4. Kur,
Trademark Functions, s. 166.

448 C-206/01, pkt 51.
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L’Oréal, ktore byty wprowadzane do obrotu pod innymi nazwami, ale w podobnych flakonach
lub opakowaniach. Podmioty sprzedajace imitacje perfum wykorzystywaty reklamy
porownawcze, w ktorych odwotywano si¢ do czystych perfum i znakéw towarowych
chronionych na rzecz L’Or¢éal. Producent oryginalnych perfum wytoczyl przed sad brytyjski
powodztwo z tytulu naruszenia, powotujagc dwie jego postaci — podwdjng identycznosé
1 tzw. rozszerzong ochron¢ znakéw renomowanych. Sad cze$ciowo uwzglednil zadanie
powoda. Obie strony wniosly odwotlanie od tego orzeczenia. Sad odwolawczy zwrocit sig
za§ do Trybunalu z pytaniami prejudycjalnymi, ktére dotyczyly m.in. ochrony
przed naruszeniem w postaci podwojnej identycznos$ci w sytuacji braku rzeczywiste]
mozliwos$ci wprowadzenia odbiorcéw w biad. Trybunat w wyroku doprecyzowat, ze ochrona
kazdego znaku towarowego, niezaleznie od tego, czy posiada on renomowany charakter,
nie jest ograniczona do naruszenia podstawowej funkcji znaku. Stan faktyczny nalezy oceniaé
rowniez z perspektywy naruszenia innych funkcji, w szczegdlnos$ci funkcji polegajacej
na zagwarantowaniu jakosci towarow lub ustug oraz funkcji komunikacyjnej, inwestycyjne;j
lub reklamowej**®. W konsekwencji, jak wskazuje Trybunal, ochrona przed przypadkami
podwojnej identycznosci jest ,,bardziej rozszerzona niz przewidziana przez art. 5 ust. 1 lit. b)
tej dyrektywy, dla ktorej =zaistnienia wymagane jest istnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad i w zwigzku z tym mozliwego negatywnego wpltywu na podstawowsq

funkcje znaku towarowego”**°.

Przywotany wyrok, cho¢ skrytykowany przez niektorych przedstawicieli
pi$miennictwa*!, a przez innych uznany za przelomowy i stanowigcy podsumowanie
wczeSniejszej  linii  orzeczniczej  Trybunalu®?,  ma  znaczace  implikacje.
Dopuszcza on samodzielng ochrone funkcji innych niz odréznianie ze wzgledu na pochodzenie
handlowe nie tylko w odniesieniu do znakoéw renomowanych, ale — w przypadkach podwdjne;j
identycznosci — rowniez w odniesieniu do znakoéw zwyktych. W kolejnych sprawach Trybunat
utrwalil to stanowisko, ale nie wzbogacit go o wskazanie, co jest trescig poszczegolnych

,nowych” funkcji znakdéw. Do tej pory Trybunat nie dokonat dyferencjacji migdzy nimi - za

wyjatkiem funkcji reklamowej oraz inwestycyjnej. Moze to utrudnia¢ kwalifikacje konkretnych

449 C-487/07, pkt 58.

450 C-487/07, pkt 59.

451 M. Senftleben, Function Theory and International Exhaustion — Why it is Wise to Confine the Double Identity
Rule to Cases Affecting the Origin Function, EIPR, Vol. 36, No. 8 (2014),s. 519 in.

42 K H. Fezer, Markenrecht, kom. do § 3, Nb. 77, 102; tenze, Die Marke als Immaterialgut. Funktionsschutz,
kommerzielle Kommunikation und Markttransparenz, MarkenR 11-12/2010, s. 456.
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stanow faktycznych i stwarza ryzyko niepewnos$ci prawnej poprzez rozmycie granic ochrony.

Zar6wno w pismiennictwie, jak i w orzecznictwie sagdowym, dominuje tendencja

h*3. Znak ma odrozniaé

do jednolitego ujmowania funkcji znakéw towarowych oraz ustugowyc
swoOj substrat ze wzgledu na jego pochodzenie. Tego rodzaju interpretacja znajduje
uzasadnienie w teks$cie aktoéw prawnych. Niezaleznie od tego, jaki model regulacji znaku
uslugowego wybiera ustawodawca, definicja znaku towarowego kazdorazowo stanowi punkt
odniesienia dla ustalen dotyczacych natury 1 funkcji realizowanych przez znaki ustugowe.
Zaprezentowane w pracy zapatrywanie na ustuge prowokuje jednak do podjecia zagadnienia
funkcji realizowanych przez to oznaczenie. Juz intuicyjnie mozna zgodzi¢ si¢ z teza, ze funkcje
jako$ciowa i reklamowa sg realizowane przez wszystkie znaki co najmniej w zblizony sposob,
niezaleznie od ich przedmiotu. Watpliwosci dotycza podstawowej funkcji, jakg jest odroznianie
ze wzgledu na pochodzenie. Jest tak z tego powodu, ze pojedyncza ustuga - jako zachowanie
Swiadczone w obrocie na rzecz osob trzecich o niezaleznym znaczeniu gospodarczym
- nie istnieje w momencie podejmowania przez klientele decyzji o jej zakupie (w potocznym
rozumieniu; nie chodzi tu o zawarcie umowy sprzedazy ustugi, gdyz ushugi, jak wyjasniono,
nie stanowig rzeczy, ktoére mogltyby by¢ przedmiotem sprzedazy). Nalezy zatem rozwazyc¢,
czy, a jesli tak - to w jakim zakresie - znak uslugowy jest w stanie realizowaé funkcje

odrdzniajaca ze wzgledu na pochodzenie.

I. Funkcja odrozniajaca ze wzgledu na pochodzenie od uprawnionego

W pisSmiennictwie i orzecznictwie mozna spotkac si¢ z réznymi nazwami dla tej funkcji.
Jest ona okre§lana mianem funkcji wyr6zniajacej, odrdzniajacej, oznaczenia pochodzenia
lub gwarantowania pochodzenia. Pomimo ujawniajacych si¢ rozbieznos$ci terminologicznych,
jej rozumienie jest, co do zasady, zbiezne 1 wynika z istoty znaku jako dobra niematerialnego.
Realizacja tej funkcji polega na zagwarantowaniu konsumentowi lub innemu koncowemu
uzytkownikowi tozsamos$ci pochodzenia towaru lub uslugi oznaczonych danym znakiem
poprzez umozliwienie mu odr6znienia — bez jakiegokolwiek niebezpieczenstwa wprowadzenia
w blad — tego towaru lub ustugi od towaréw lub ustug o innym pochodzeniu**,
Jej ochrona ma charakter samodzielny, niezalezny od naruszenia innych funkcji. Polega ona

na zakazie uzywania oznaczen, ktore moga wprowadzi¢ w blad co do pochodzenia towaru

483 R Skubisz, Funkcje znaku, s. 163.
454 wyr. ETS z 3.12.1981 r., C-1/81, Pfizer v Eurim-Pharm, ECLI:EU:C:1981:291, pkt 8.
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lub ustugi (ochrona przed ryzykiem pomytki). Zabezpieczenie przez ustawodawce realizacji
tej funkcji stanowi, jak zasadnie podkresla R. Skubisz, ,minimum ochrony prawnej

w dziedzinie znakéw towarowych”*>>.

Mozna wskaza¢ dwa aspekty tej funkcji z zastrzezeniem, ze ich oddzielenie od siebie
w warunkach obrotu jest praktycznie niemozliwe. Pierwszy z nich wyraza si¢ w wyrdznieniu
(identyfikacji) towarow lub ustug oznaczonych danym znakiem spos$réd innych towarow
lub ustug tego samego rodzaju. Dane oznaczenie staje si¢ identyfikatorem towaru lub ushugi**®.
W tym aspekcie znak petni réwniez funkcje odrdzniajgcg oznaczone nim towary lub ustugi
takze od towaréw lub ustug pochodzacych z tego samego zrddla, ale nieoznaczonych
albo oznaczonych w inny sposob*’. Drugi aspekt polega na wskazywaniu potencjalnym

kupujacym komercyjnego zrodta pochodzenia tak wyréznionych towaréw lub ustug®®,

Okre$lenie  zZrodto  pochodzenia ~ powinno  by¢  rozumiane  szeroko.
Nie chodzi o wskazanie konkretnego przedsigbiorcy uprawnionego do znaku,
ktéry jednoczesnie jest producentem lub ustugodawcy (to tzw. zrédto pochodzenia w waskim
znaczeniu). Znak gwarantuje klienteli, ze wszystkie towary lub ustugi nim oznaczone pochodza
z tego samego zrodta. Zrédlo to moze by¢ z perspektywy klienteli — i czgsto jest — anonimowe.
Funkcja ta polega na wigzaniu okreslonej formy przedstawieniowej z okre§lonymi towarami
lub ustugami ze wzgledu na ich takie samo pochodzenie, cho¢by bylo ono niemozliwe
do ustalenia przez klientelg. Odbiorcy maja prawo oczekiwac, ze wszystkie towary lub ustugi
opatrzone tym samym oznaczeniem znajdujg si¢ co najmniej pod kontrolg podmiotu prawa
do znaku. Nie ma znaczenia, czy uprawniony sam wytworzyt dany towar lub wyswiadczyt dang
ustuge czy tez zostaly one dostarczone przez przedsiebiorcow powigzanych organizacyjnie,
prawnie lub gospodarczo z uprawnionym do znaku. Trybunal w swoim orzecznictwie
podkresla, ze ,,znak towarowy stuzy w szczegolnosci poswiadczeniu, ze wszystkie oznaczone
nim towary lub ustugi zostaly wyprodukowane lub dostarczone pod kontrolg jednego
przedsigbiorstwa, ktoremu mozna przypisa¢ odpowiedzialnos¢ za ich jakos$¢, co jest potrzebne
do tego, by znak towarowy mogl odgrywac swoja role zasadniczego elementu w systemie

niezakloconej konkurencji”*”.

455 R. Skubisz, Funkcje znaku, s. 170.

46 U. Prominska, Wtasno$é, s. 393; R. Skubisz, Funkcje znaku, s. 167.

487 K. H. Fezer, Markenrecht, kom. do § 3, Nb. 70.

48 1. Prominska, Wtasno$é, s. 392; R. Skubisz, Funkcje znaku, s. 167.

49 wyr. TSUE z 25.07.2018 r., C-129/17, Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe,
ECLLI:EU:C:2018:594, pkt 35 z powotaniem na wczesniejsze orzecznictwo.
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W literaturze niekiedy mozna spotka¢ si¢ z pogladami negujacymi wystepowanie
drugiego aspektu omawianej funkcji*®®. W §wietle tych stanowisk, obecnie wickszo$¢ znakow
nie niesie jakiegokolwiek komunikatu o zrédle pochodzenia, a ich rola ogranicza si¢
do odroéznienia (zidentyfikowania) towarow lub ustug oznaczonych znakiem sposrod towarow
lub ustug jednorodzajowych. Do glownych argumentéw przemawiajacych za takimi
stanowiskami zalicza si¢ zniesienie zwigzania znaku z przedsigbiorstwem oraz zastgpienie cesji
zwigzanej systemem opierajacym si¢ na cesji wolnej*¢!. Zdaniem R. Skubisza takie stanowisko

nie jest trafne*®?

. Nalezy przyzna¢ racje¢ temu pogladowi. Znak towarowy dla swojego bytu
musi petni¢ funkcje odrozniajacg ze wzgledu na okreslone kryterium, ktoérym jest wskazywanie
pochodzenia  handlowego, chocby bylo ono dla  klienteli  anonimowe.
Odroznienie zawsze powinno nastgpowaé w odniesieniu do czego$ — w przypadku znakow
towarowych jest to pochodzenie handlowe. Innymi stowy, stopien konkretyzacji zrddia

pochodzenia jest irrelewantny dla realizowania funkcji odr6zniajacej z uwagi na pochodzenie

handlowe.

Jak juz wskazano, w literaturze zwykle ujmuje si¢ zagadnienie funkcji realizowanych
przez znak jednolicie bez uwzglednienia cech charakterystycznych przedmiotu,
ktoéry jest odrézniany przez dane oznaczenie. Powyzsze stwierdzenie jest prawdziwe réwniez
w odniesieniu do funkcji odrdzniajacej ze wzgledu na pochodzenie. Szczegolne znaczenie
tej funkcji, jako decydujacej o wyodrebnieniu znaku spos$rdd innych kategorii oznaczen
odroézniajacych, nakazuje jednak przeprowadzenie dokladnej 1 rozwaznej analizy
tego zagadnienia. Nalezy podkresli¢, Zze nawet wsrdd autorow podejmujacych problematyke

znaku ustugowego brak jest zgody co do realizowanych przez to oznaczenie funkc;ji.

Na gruncie amerykanskiego prawa federalnego P. M. Schoenhard uwaza, ze znak
uslugowy realizuje funkcje odrozniajacag ze wzgledu na pochodzenie ustugi w sposdb
prospektywny. Przeciwstawia temu znak towarowy, ktory petni te funkcje retrospektywnie.
Znak towarowy wskazuje bowiem na pochodzenie towaru, ktory zostal juz wytworzony,

463

niezaleznie od tego, w czyich rekach aktualnie si¢ znajduje™-. Realizacja tej funkcji jest zatem

ukierunkowana na stan juz miniony w tym znaczeniu, ze znak informuje klientele

480 J Koczanowski, Ewolucja funkcji znakéw towarowych w prawie europejskim, Studia Prawnicze: rozprawy i
materialy 4 (2008), s. 66-67; £. Zelechowski, Funkcje znaku, s. 5-6.

41 D. T Keeling, Intellectual Property, s. 150.

462 R Skubisz, Prawo znakoéw towarowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990, s. 6; tenze,
Prawo z rejestracji, s. 22

483 p M. Schoenhard, Why marks, s. 973-974.
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0 pochodzeniu juz wytworzonego i znajdujgcego si¢ w obrocie towaru. Znak ustugowy
nie moze tak oddzialywaé w obrocie z uwagi na nietrwato$¢ ustugi. Oznaczenie nie nadaje si¢
do odrdzniania ustugi, ktéra juz zostala zrealizowana, poniewaz taka ustuga po prostu
nie istnieje, nie ma jej w obrocie i1 nie moze by¢ dalej dystrybuowana. Do obrotu w praktyce
wprowadza si¢ jedynie informacj¢ o gotowosci do §wiadczenia ustugi przez okreslony podmiot.
Tym samym, rola znaku sprowadza si¢ do informowania o pochodzeniu potencjalnej ustugi
oraz do zachecania do nabycia uslug przysztych. Jezeli za$ usluga pozostawia po sobie
materialny $§lad, na ktory zostaje nalozone oznaczenie, to takie oznaczenie

— wzgledem tej konkretnej ustugi — pelni jedynie funkcje reklamowa*%.

To podejscie zostato skrytykowane jako niezasadnie ograniczajace rolg znakow

ustugowych w obrocie gospodarczym*®®

. Negujac przedstawione powyzej stanowisko,
P. J. Karol odwotuje si¢ do przyktadu oznaczen wykorzystywanych do odrdzniania ustug
edukacyjnych §wiadczonych przez szkoly wyzsze. Absolwenci uniwersytetu zwykli oznaczac
uczelnig, ktora ukonczyli, przy roéznych okazjach, przede wszystkich w dokumentacji
rekrutacyjnej w zwigzku z poszukiwaniem zatrudnienia*®®. Uzycie oznaczenia
— nazwy uniwersytetu — dla wskazania pochodzenia wyswiadczonych juz w przesztosci ustug
jest zatem ukierunkowane na przeszto$¢ — stanowi bowiem o zrodle wiedzy (bedacej rezultatem
uslug edukacyjnych) pozyskanej przez kandydata w toku edukacji wyzszej. Brak jest zatem

argumentow przemawiajacych za ograniczaniem funkcji odrézniajacej znaku ustugowego*®’.

We francuskiej doktrynie M.-A. Perot-Morel twierdzi, ze najwazniejsza funkcja,
jaka pelnig oznaczenia odrdzniajace ustugi, jest funkcja reklamowa*®8. Ta okoliczno$é nie moze
jednak przemawia¢ za odmowa uznania funkcji odrdzniajacej ze wzgledu na pochodzenie
jako konstytutywnej dla znaku uslugowego. Autorka nie precyzuje, czy funkcje te nalezy

rozumie¢ w szczegolny sposob, odbiegajacy od funkcji realizowanej przez znak towarowy.

Na gruncie prawa niemieckiego R. Schreiner przedstawia stanowisko poddajace
w watpliwos¢ dotychczas przyjmowang typologie funkcji znaku. Autor wychodzi z zatozenia,
ze nie ma uzasadnienia dla ujednolicania funkcji realizowanych przez znaki towarowe

1 ustugowe. Podstawy takiej nie stanowil przepis ustawy, ktdry nakazywal stosowanie

484 Ihidem.

45 p_J. Karol, Affixing, s. 364.

488 Ihidem.

487 Ibidem.

488 M -A. Perot-Morel, Les marques, s. 296.
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do znakoéw ustugowych regulacji dotyczacej znakéw towarowych. Nalezalo go interpretowac
w ten sposob, ze znaki uslugowe sg chronione w takim samym rezimie jak znaki towarowe
(tak jak znaki towarowe), ale cel tej ochrony moze by¢ inny. W zwiazku z powyzszym trzeba
go zrekonstruowac poprzez odwotanie si¢ do funkcji realizowanych przez oznaczenia ustugowe

w obrocie*®?

. Nie stuzg one odroznieniu gotowych wytwordw dziatalnosci cztowieka, jakimi sg
towary. Towar jest bowiem rezultatem tancucha czynnosci podjetych w procesie
produkcyjnym. Znak uslugowy nie odroznia rezultatu uslugi, poniewaz ten rezultat
w momencie podejmowania przez klienta decyzji o zakupie jeszcze nie zostal wytworzony.
Nalezy zauwazy¢, ze w tym zakresie stanowisko R. Schreinera jest zblizone
do retrospektywnego 1 prospektywnego ujecia funkcji odrdzniajacej] ze wzgledu

na pochodzenie przedstawionego przez P. M. Schoenharda.

Powolany autor stoi na stanowisku, ze znak ustugowy nie odnosi si¢ do konkretne;j
ustugi, a jedynie okresla cechy zwigzane =z podmiotem je $wiadczacym.
Rola oznaczen ustugowych ma wobec tego polegaé¢ na wskazywaniu gotowosci do §wiadczenia
konkretnej ustugi przez uprawnionego oraz zapewnianiu klienteli o cechach samego podmiotu

- takich jak wydajno$¢ i ogolna gotowo$é do $wiadczenia®’®

. Odbiorcy maja natomiast zwyczaj
przenoszenia tych wlasciwosci na §wiadczone przez uprawnionego ustugi. Oznacza to, ze znak
uslugowy stuzy wyrdznieniu 1 wskazaniu oferty handlowej uprawnionego 1 jego potencjatu
do $wiadczenia ustug okreslonego rodzaju*’!. Znak ustugowy, stanowiac o relacji zaufania
migdzy konsumentem a przedsigbiorca, nie realizuje funkcji odrézniajacej ustuge ze wzgledu
na jej pochodzenie, ale dostarcza okre$lone informacje dotyczace ushugi*’’.
Odmienne stanowisko wymagaloby zmiany sposobu rozumienia funkcji odrdzniajacej
ze wzgledu na pochodzenie. Musiataby ona obejmowa¢ informacje dotyczace ushug,
ale niezwigzane z ich pochodzeniem handlowym. Najcze$ciej bylyby to informacje odnoszace
si¢ do uprawnionego, czyli do podmiotu. Takie rozumienie prowadzitoby do uznania,
ze  znaki  ustugowe stanowig  oznaczenia  przedsigbiorstw  sensu largo
(Unternehmenskennzeichen)*”>. Wobec powyzszych watpliwosci, R. Schreiner proponuje,
aby znaki towarowe 1 ustugowe byly postrzegane jako kody komunikacyjne w statej relacji

komunikacyjnej miedzy podmiotami uczestniczagcymi w obrocie. Sg one instrumentem

469 R Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 414.
470 Ibidem, s. 436.
47 Ibidem, s. 438.
472 Ibidem, s. 442.
473 Ibidem, s. 441.
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marketingowym, ktory stuzy przede wszystkim celom reklamowym®*’4. Znaki stanowia nosnik
przekazu okre§lonej tresci dla klienteli. Sg wigec — ujmujac zagadnienie obrazowo —

,,wieszakiem oraz $rodkiem transportu dla informacji, ktére sa wymieniane w obrocie”*”>.

Tre$¢ tych informacji nie powinna by¢ ograniczana do wskazywania pochodzenia
jako determinantu wyrdzniajacego znak sposrod innych oznaczen odrdzniajacych.
Wrecz przeciwnie, im wigcej tresci niesie oznaczenie, tym mniejsze koszty poszukiwania
odpowiednich dobr ponosi konsument. Komunikat zawarty w znaku moze obejmowac rézne
informacje. Moga one dotyczy¢ pochodzenia towarow lub ustug, ich cech jakosciowych.
Moga wreszcie by¢ to proste przekazy reklamowe lub nawet komunikaty majace na celu
odroznienie danych towaréw lub ushug (bez wskazania na ich pochodzenie)*’®.
Nie ma zatem uzasadnienia dla wyrdzniania bardziej lub mniej istotnych komunikatdéw,
ktore znaki zawieraja, jezeli tylko odnosza si¢ do towarow lub ustug. W rzeczywistosci bowiem
ochrona znakow jest ukierunkowana na ochrong relacji komunikacyjnej migdzy uprawnionym
a klientela, a nie funkcji odrézniajacej ze wzgledu na pochodzenie. Fakt, ze przepisy definiujace
znaki towarowe odwotujg si¢ do zdolnos$ci odrézniania jako wymogu rejestracyjnego,
wynika za§ z uznania, Ze jedynie oznaczenia mogace realizowa¢ funkcj¢ odrdzniajaca
sa w stanie oddzialywa¢ na klientele, a przez to sg zdatne do pelnienia roli statej
komunikacyjnej. To, co w konkretnym przypadku stanowi tre§¢ komunikatu, jest irrelewantne
z prawnego punktu widzenia, o ile tylko tre§¢ ta ma za przedmiot informacje dotyczace
towaré6w lub ustug. Ograniczeniem funkcji komunikacyjnej znaku jest odwolanie si¢
do przedmiotu oznaczenia, jaki stanowi towar lub ustuga. Znak powinien zatem korzystac
z ochrony tylko w zakresie, w jakim informuje klientele o towarze lub ushudze.
Pozostate komunikaty, w tym przede wszystkim informacje odnoszace si¢ tylko do osoby
uprawnionego do znaku, nie powinny korzysta¢ z ochrony zapewnianej w ramach

prawa znakow.

Poglady R. Schreinera opieraja si¢ zatem na uznaniu, ze funkcja odrozniajaca
ze wzgledu na pochodzenie stracita na znaczeniu najpdzniej w momencie wprowadzenia
do prawa niemieckiego kategorii znaku ustlugowego. Juz wcze$niej mozna byto dostrzec,

ze wyodrebnianie poszczegdlnych funkcji znaku jest sztuczne 1 nie odpowiada realiom

474 Ibidem, s. 451.
475 K. Landolt, Die Dienstleistungsmarke. Eine rechtsvergleichende Studie anlisslich der Einfithrung der

Dienstleistungsmarke in das schweizerische Markenschutzgesetz, Bern 1993, s. 42.
478 Ibidem, s. 453.
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gospodarczym. Znak — niezaleznie od przedmiotu — powinien by¢ postrzegany jako symbol
realizujacy funkcje komunikacyjng. Jej tres¢ nie moze zarazem by¢ ograniczona

do przekazywania informacji o handlowym pochodzeniu towaru, a tym bardziej — ushugi.

Zgota odmienne stanowisko przedstawia K. Landolt, ktory odwotal si¢ do prac
R. Schreinera w ramach analizy znaku uslugowego jako nowej instytucji szwajcarskiego prawa
znakow towarowych. Autor zgadza si¢ z teza M.-A. Perot-Morel, ze znaki ustugowe petnia

w obrocie przede wszystkim funkcje reklamowa*’’.

Dostrzegajac pewne walory ujecia
zaprezentowanego przez R. Schreinera, K. Landolt dochodzi jednak do przekonania, ze znak
ustlugowy pehni funkcje odrézniajacg ze wzgledu na pochodzenie w taki sam sposob jak znak
towarowy. Jest tak dlatego, ze zawsze odroznia tylko te czynnosci, ktore sg $wiadczone osobom
trzecim i uczestnicza w konkurencji*’®, a nie dzialalno$¢ uprawnionego jako taka.

Pehienie przez znak ustugowy tej funkcji jest w szczego6lnosci widoczne w razie jego natozenia

na materialny rezultat ustugi, np. dokument uciele$niajacy opini¢ prawna.

Inni autorzy, K.-J. Michaeli oraz S.H. Kettler, twierdza z kolei, ze zwigzek
miedzy znakiem a ustugg jest jedynie posredni i zawsze ma charakter — mniej lub bardziej
intensywny — pojeciowy*”’. Charakteryzuje go bardzo krotki czas istnienia ograniczony
do momentu $§wiadczenia ustugi. Nie ma przy tym znaczenia, czy ustugodawca umieszcza znak
na przedmiotach, wzgledem ktorych ustugi sg swiadczone, poniewaz tego rodzaju uzycie znaku
nie tworzy zwigzku mie¢dzy nim a uslugg. Przeciwnie, znak jest wowczas uzywany
w odniesieniu do przedmiotu ustugi (np. okien, ktéore poddano ustludze czyszczenia),
a nie samego zachowania. Zdaniem autoréw, wlasciwy krag odbiorcow rzadko kiedy roznicuje
ushugi ze wzgledu na sam proces ich $wiadczenia, a znacznie cze$ciej na podstawie
ich rezultatéw. W $wietle tych uwag znak ustugowy pelni funkcj¢ odrdzniajaca ze wzgledu

na pochodzenie w ,,bardzo ograniczonym zakresie”*%.

Zdaniem autoréw podejmujacych problematyke znaku ustugowego w krajowej nauce
przedmiotu, nie jest on w stanie realizowa¢ funkcji odrdzniajacej ustuge ze wzgledu
na pochodzenie. U. Prominska podkresla, ze znak uslugowy ,,towarzyszy raczej dzialalnosci

przedsigbiorcy, wskazuje na $wiadczacego ushugi, a nie na ustugi jako takie.

477 Ibidem, s. 51.

478 Ibidem, s. 53.

479 K -J. Michaeli, S. H. Kettler, Die Bewertung von Dienstleistungsmarken im Rahmen der Lizenzanalogie,
GRUR 2010, s. 304.

80 Ibidem.

135



99481

Jest raczej identyfikatorem przedmiotu dziatalnosci, niz ustug”*®'. Rowniez H. Fedorowicz

podnosi, ze ,czesto znaki uslugowe ograniczaja si¢ do oznaczenia przedsigbiorstwa
prowadzacego dziatalno$é ustugowa”, nie precyzujac jednak swojego stanowiska*®?,
M. Trzebiatowski wskazuje z kolei, ze podstawowa i szczegdlna funkcja tego oznaczenia
»polega na okreslaniu raczej przedsigbiorcy, jako podmiotu §wiadczacego ustugi, anizeli same;j
ustugi pod wzgledem jej komercyjnego pochodzenia™®3. Nalezy w tym miejscu zastrzec,
ze M. Trzebiatowski, dokonujac charakterystyki funkcji znaku ushlugowego, utozsamia
— jak nalezy sadzi¢ z treSci wywodu - oznaczenie przedsigbiorstwa w znaczeniu
przedmiotowym z oznaczeniem przedsigbiorcy, czyli firmg. Sa to jednak dwa odrgbne

oznaczenia odrozniajace, ktore pelnig w obrocie inne funkcje. Nie jest zasadne zamienne

stosowanie tych okreslen.

Stawiajac teze o szczegolnej funkcji znaku ustugowego, M. Trzebiatowski uzupeinia
ja stwierdzeniem, ze znak ten jest ,,pod wzgledem swojej funkcji dwoisty, sluzac oznaczeniu
obydwu wspomnianych sfer dzialalnosci podmiotu do niego uprawnionego’**.
Przyjmujac to ustalenie za punkt wyjscia, autor wyrdznia ze wzgledu na pelniong funkcje
co najmniej dwa rodzaje znakdéw ustugowych. Pierwsza grupa to znaki, ktére symbolizujg
zardwno przedsigbiorcow, jak i charakter ustug. Przyktadem sg znaki dla ustug typu fast food.
Druga grupa obejmuje z kolei znaki, ktére charakteryzuja wytacznie uslugi jako takie,
w tym takze sposob ich §wiadczenia lub inne cechy. M. Trzebiatowski zastrzega jednak, ze tego
rodzaju znaki wystgpuja ,.raczej na zasadzie punktowej (a tylko rzadko asortymentowe;j,
a zarazem gltéwnie w branzy handlowej (jak np. znak: Biedronka — kojarzony z niskimi
cenami”*®>. Trzecia grupa znakow ustugowych sa — w $wietle tego podziatu — znaki odnoszace

si¢ wylacznie do przedsigbiorcy, co ma dotyczy¢ oznaczeh uzywanych m.in. przez banki,

towarzystwa ubezpieczeniowe lub firmy telekomunikacyjne i transportowe.

Zaproponowany podzial moze budzi¢ pewne zastrzezenia. Fakt, ze w praktyce
oznaczenia ustugowe pokrywaja si¢ z oznaczeniami przedsigbiorstwa lub firmami
(a zdecydowanie czgsciej — jedynie ich fantazyjnym elementem), nie moze usprawiedliwiacé
tezy o ich tozsamos$ci. Jest to konsekwencja niematerialnego charakteru débr, jakimi

sg oznaczenia odrozniajace in genere. Jedna forma przedstawieniowa moze ucielesnia¢ wigcej

481 U. Prominska, Znak ushugowy, s. 325; taz, Wtasnos¢, s. 470.

482 [ Fedorowicz, w: M. Kondrat (red.), Prawo wlasnoéci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2021, s. 321.
483 M. Trzebiatowski, w: Prawo, s. 674.

484 Ibidem.

485 Ihidem.
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niz jedno dobro niematerialne, w tym wigcej niz jedno oznaczenie odrdzniajace.
Ponadto, nie budzi watpliwosci, ze znak ustugowy przekazuje komunikat odnoszacy sie¢
do ustug. Pytanie sprowadza si¢ do tego, czy ten komunikat odpowiada funkcji odrézniajace;j

ze wzgledu na pochodzenie.

Warto rowniez wskazaé na poglad L. Zelechowskiego. Autor, odwolujac sie do ustalen
U. Prominskiej oraz M. Trzebiatowskiego, zgadza si¢ z tezg o trudnosci odgraniczenia funkcji
znaku ustugowego oraz oznaczenia przedsiebiorstwa**®, ktore jest chronione na podstawie
przepisow u.z.n.k. Uznaje, ze w praktyce obrotu funkcje pelnione przez te dwie kategorie
oznaczen odrdzniajacych nakladajg si¢ na siebie, niemniej dostrzega migdzy nimi réznice
o charakterze przedmiotowym. Znak ustugowy moze by¢ uzywany w odniesieniu do pewnych
wybranych, wyselekcjonowanych ustug, ktore sa $wiadczone przez przedsiebiorce.
Oznaczenie przedsigbiorstwa odroznia za$ caty zakres branzowy dziatalno$ci przedsiebiorstwa
badz jego zorganizowanej czeéci jako pewnej wyodrebnionej catosci*®’. Referujac stanowisko
przedstawione przez L. Zelechowskiego, nalezy zauwazy¢, ze wskazany przez autora przyktad
znajduje odzwierciedlenie w licznych stanach faktycznych. Nie wyjasnia on jednak
— przynajmniej od strony konstrukcji znaku uslugowego jako oznaczenia odrdzniajacego —
na czym polega pehienie przez nie funkcji odrozniajacej. Problem nie tkwi bowiem w tym,
ze jedno oznaczenie moze odrdznia¢ zarowno przedsigbiorstwo 1 ustuge. Watpliwos$¢ dotyczy

tresci funkcji odrozniajacej znaku ustugowego.

Zajecie wlasnego stanowiska w tym zakresie wymaga poprzedzenia dwiema uwagami.
Po pierwsze, nie mozna catkowicie zignorowaé wstepnego zalozenia, ze znak ustugowy,
podobnie jak znak towarowy, musi petni¢ funkcj¢ oznaczania pochodzenia. Jest tak ze wzgledu
na tre$¢ przepisu, ktory zawieraja definicj¢ znaku. Znakiem ustugowym moze by¢ kazde
oznaczenie, ktore umozliwia odrdznianie ushug jednego przedsigbiorstwa od ustug innych
przedsigbiorstw. Ta definicja uzasadnia zalozenie, ze peilni on funkcje odrdzniajaca.
Jest to oczywiscie pewna hipoteza, ktora, cho¢ - znajduje umocowanie w tekscie aktu prawnego
- to powinna by¢ przedmiotem weryfikacji. Po drugie, kwestig kluczowa dla wyjasnienia,
w jaki sposob znak ustugowy peini funkcje odrozniajaca ze wzgledu na pochodzenie,

jest substrat tego znaku, czyli ustuga. Nalezy zatem przyja¢ jako punkt odniesienia teze,

488 F. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 120, Nb. 66.
487 Ibidem.
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ze znak uslugowy odroznia zachowanie Sswiadczone w obrocie, wskazuje na jego pochodzenie

1 zapewnia o tozsamosci tego pochodzenia.

W literaturze rozne typy oznaczen odrozniajagcych wyodrebnia si¢ ze wzgledu
na pelnione w obrocie funkcje, a zatem ze wzgledu na rodzaj zasadniczego oddziatywania
oznaczenia wzgledem uczestnikow obrotu. Przyjecie, ze w przypadku znaku zasadniczym
oddziatywaniem jest odrdznienie towaru lub ustugi ze wzgledu na ich pochodzenie
od uprawnionego, znajduje uzasadnienie tak z perspektywy historycznej, aksjologicznej,
jak i biorgc pod uwage tres¢ przepisu zawierajacego definicje znaku. Tres¢ ta jest, co do zasady,
identyczna, jezeli chodzi o akty prawa krajowego, jak i prawa unijnego. Nie mozna zatem —
chocby ze wzgledow systemowych — zgodzi¢ sie¢ ze stanowiskiem zaprezentowanym
przez R. Schreinera w zakresie, w jakim wyjasnia on rol¢ funkcji odrdzniajacej
(araczej zdolnos$ci odrézniania) dla bytu oznaczenia. Poglad, zgodnie z ktérym znak towarowy
nie musi petni¢ funkcji odrézniajacej ze wzgledu na pochodzenie, a jego rola sprowadza si¢
do informowania konsumentow o jakichkolwiek cechach dotyczacych towaru lub ustugi,
prowadzitaby do zakwestionowania ratio ochrony znakow. Nalezy zauwazy¢, Zze ochrona
przed niebezpieczenstwem wprowadzenia w btad, a zatem przed tradycyjna postacia naruszenia

prawa na znak, zasadza si¢ na funkcji odrézniajacej ze wzgledu na pochodzenie.

Zgodnie z przywolanym juz orzecznictwem Trybunalu Sprawiedliwosci, podstawowym
celem znaku jest zagwarantowanie, ze wszystkie opatrzone nim ustugi zostaly dostarczone
pod kontrolg jednego przedsigbiorstwa, ktoremu mozna przypisa¢ odpowiedzialnos¢
za ich jako$¢. Zlozona natura ustug powoduje, ze dla ustalenia, w jaki sposéb znak ustugowy
petni t¢ funkcje, trzeba odwota¢ si¢ do etapu nastepujacego przed wyswiadczeniem ustugi,
a takze do jej rezultatu, jezeli przybral on jaka$§ zmaterializowang postac.
Takie  zapatrywanie = minimalizuje =~ rdéznice  migdzy  towarem a  usluga.
Znak towarowy stuzy zagwarantowaniu pochodzenia towaru, ktory klientela dopiero zamierza
naby¢. Z tego jednak wzgledu, Zze towar ma charakter namacalny (mozna go zbadaé, dotknac),
istotne dla klienteli cechy moga by¢ zweryfikowane jeszcze przed podjeciem decyzji o jego
nabyciu. Znak, ktory wskazuje na pochodzenie towaru z okreslonego, zawsze tego samego
zrodia, chocby takie zrodlo byto dla klienteli anonimowe, jest przy tym jednym z istotniejszych

czynnikow determinujacych decyzje klienteli.

Ujecie ustugi jako zachowania uniemozliwia za$ pelnienie przez znak ustugowy
jego podstawowej funkcji w taki sam sposob. Ustuga nie istnieje przed jej wyswiadczeniem,
a zatem przed podjeciem decyzji klienta o skorzystaniu z niej. To aktywno$¢ ustugobiorcy
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uruchamia ustuge w takim znaczeniu, ze bez tej aktywnos$ci ustuga nigdy nie powstanie.
W zwigzku z tym rolg znaku ustugowego jest - przede wszystkim - odrdznienie okre§lonych
ustug, choéby tych jeszcze niewy$wiadczonych, od ustug tego samego rodzaju.
Z perspektywy odbiorcoOw znak zawsze odroznia ustuge, ktora dopiero ma zosta¢ wytworzona,
1 wigze jg z tym samym zrodtem. Nie ma przy tym znaczenia fakt, ze oznaczenie odrozniajac
ustugi jednoczesnie wskazuje na przedsigbiorce badz prowadzone przez niego
przedsigbiorstwo. To, ze z reguty —ale nie zawsze - tak jest, nie zmienia bowiem podstawowego
komunikatu, ktéry niesie znak. Przykladowo, spotka PEKAO Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. byla lub jest uprawniona z rejestracji w UPRP takich znakéw
przeznaczonych do odrézniania ustug jak E-DORADCA Wiedza jest wartoscig*®,
Jutro jest dzis*®’, PIONEER*’, PIONEER Investments*', PIONEER PEKAQ Investments*?,
Plan Mieszkaniowy PIONEERA*? i IV Filar z PIONEEREM**. Jedynie w niewielkiej liczbie
wyzej wskazanych znakéw pojawil si¢ fantazyjny element firmy, jakim jest PEKAO,
ktoéry stanowi réwniez oznaczenie przedsigbiorstwa. Taki sam wniosek nalezy powzigé
po dokonaniu przegladu portfolia znakéw nalezacych do Fundacji Spetnionych Marzen
im. Tomka Osucha. Fundacja byla lub jest uprawniona m.in. z nast¢pujacych znakéw
ustugowych: FUNDACJA SPEENIONYCH MARZEN*, OnkoLiga*® oraz POKAZ MODY
DZIECI-DZIECIOM*’. O ile pierwsze oznaczenie odnosi sie do nazwy fundacji,
o tyle dwa pozostate nie maja z nig nic wspdlnego. Nalezy zatem zanegowaé stanowisko,
zgodnie z ktorym te trzy odmienne kategorie oznaczen odrdzniajacych — firma, oznaczenie
przedsiebiorstwa oraz znak ustugowy - s3 do siebie bardzo podobne w przeciwienstwie
do =znakéw towarowych, ktére charakteryzuja si¢ jakimi$ dalej idacymi roznicami
w porownaniu z pozostatymi typami oznaczen odrozniajacych. Znak ustugowy - tak jak znak
towarowy - odroznia swoj przedmiot — ustuge — i wskazuje na podmiot, ktory ja wyswiadczy

albo juz wyswiadczyl. To za$, Ze w rzeczywisto$ci gospodarczej oznaczenia ustugowe bywaja

488 R.247133.
489 R.357535, R.346734.
40 R.151285, R.082509.
491 R.157214.
492 R.161354.
493 R.145748.
494 R.145749.
4% R.204532.
4% R.315221.
497 R.229956.
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identyczne z oznaczeniami przedsigbiorstwa, stanowi konsekwencje kumulacji wielu oznaczen

odrdzniajacych w jednej formie przedstawieniowe;.

Powyzsze  wywody  sklaniaja do  sformutowania  trzech  wnioskow.
Po pierwsze, znak ustugowy odréznia konkretng ustuge, ktéra dopiero ma zosta¢ wyswiadczona
albo ktora zostala juz wyswiadczona. Odroznienie danej ustugi, a zatem wyrdznienie
jej sposréd innych ustug tego samego rodzaju nastgpuje w taki sam sposob jak odrdznienie
towaru. Usluga — z perspektywy ekonomicznej — stanowi produkt rynkowy jak towar.
Co za tym idzie, tak jak znak towarowy identyfikuje okreslony towar, tak znak ustugowy

identyfikuje okreslona, konkretng ustuge.

Po drugie, teza, ze znak uslugowy wskazuje na pochodzenie ustugi z konkretnego,
cho¢by anonimowego przedsiebiorstwa, musi by¢ postrzegana jako pewien skrot myslowy.
Jak podkreslono juz wielokrotnie, ustuga nie istnieje przed jej wyswiadczeniem.
Znak nie moze zatem wskazywac na jej pochodzenie. Zamiast tego, znak wskazuje na to,
7ze oznaczone nim ustugi zostang dopiero potencjalnie wys$wiadczone albo zostaly
juz wys$wiadczone przez dany podmiot. Podmiotowi temu mozna przypisa¢ odpowiedzialnosé¢
za jako$¢ $wiadczonych wuslug. Nie ma potrzeby rozroézniania prospektywnego
1 retrospektywnego dzialania znaku towarowego 1 znaku ustugowego. Trzeba natomiast
uwzgledni¢ specyfike ustugi jako przedmiotu obrotu. Znak stanowi dla klienteli gwarancjeg,
ze ustuga, ktéra ma zamiar naby¢, bedzie wy$wiadczona przez uprawnionego do znaku,
a zatem, ze bedzie od niego pochodzita. Znak ustugowy zapewnia wigc klientele, ze podmiot
g0 uzywajacy jest zdolny oraz gotowy do wyswiadczenia danej ustugi. Oznaczenie to stanowi
bowiem pewnego rodzaju no$nik obietnicy czy gwarancji, ktory umozliwia klienteli podjgcie
decyzji o nabyciu ustugi. Znak odrdznia wigc cos, co moze zaistnie¢, a nie co$, co juz istnieje.
Petienie przez znak ustugowy funkcji odrozniajagcej wymaga odwotania do podmiotu
majacego — potencjalnie — $§wiadczy¢ dang ustuge. To na nim, na jego doswiadczeniu,
jego zdolnosciach 1 jego zapleczu organizacyjnym opiera si¢ ta obietnica.
Wobec powyzszego, $ciSlejsze zwigzanie znaku ustugowego z podmiotem jest naturalne.
Znak odroznia cos$, czego nie ma, a co dopiero ma powstac, a zatem znak wskazuje na zdolnos¢
1 gotowos¢ ustugodawcy do $wiadczenia danej, konkretnej ustugi. Nie oznacza to jednak,
ze znak pelni funkcje oznaczenia przedsigbiorstwa lub tym bardziej, firmy. Nalezy bowiem
pamigta¢ o szerokim ujeciu zrodta pochodzenia. Dla odbiorcow nie musi by¢ istotne to,
jaki konkretny podmiot §wiadczy ustuge. Samo postugiwanie si¢ okreslonym znakiem pozwala

bowiem przypisa¢ odpowiedzialno$¢ za jako$¢ ustugi temu samemu, chocby nawet
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anonimowemu podmiotowi. Ten aspekt ujawnia si¢ zwtaszcza w odniesieniu do podmiotoéw

tworzacych sieci franchisingowe.

Po trzecie, po wyswiadczeniu ustugi znak ja odrozniajacy petni taka sama role jak znak
towarowy. Stanowi informacj¢, ze wyswiadczona juz usluga zostata wykonana przez dany
podmiot. R6znica wobec znaku towarowego sprowadza si¢ do tego, ze towar po wprowadzeniu
do obrotu moze - co do zasady - dalej w nim funkcjonowac, podczas gdy ustuga jest z zasady
pozbawiona tego przymiotu. Niemozliwa jest jej dalsza cyrkulacja rynkowa.
Wyjatek stanowig ustugi, w wyniku ktéorych dochodzi do wytworzenia badz modyfikacji
przedmiotow materialnych — wowczas znak stanowi zapewnienie, ze oznaczony przedmiot
powstat badz zostal zmodyfikowany w wyniku wyswiadczenia okreslonej ustugi przez dany
podmiot. Nalezy przy tym zauwazy¢, ze z perspektywy osob trzecich takie oznaczenie
moze by¢ postrzegane nie jako znak ustugowy, a jako znak towarowy. Dotyczy to zwlaszcza
ustug rzemieslniczych. To swoiste rozmycie charakteru znaku ze wzgledu na substrat
nie ma wplywu na ostateczne stanowisko w przedmiotowej kwestii. Klient, ktory nabyt ustuge
1 posiada jej namacalny rezultat w postaci towaru, jest bowiem §wiadomy, ze znak odrdznia
wykonang juz usluge 1 wskazuje na jej pochodzenie od uprawnionego.
Perspektywa o0sob trzecich jest przy tym irrelewantna, jako ze znak speinil juz swoja

podstawowg funkcje wobec nabywcy ustugi.

Znak ustugowy wskazuje zatem na pochodzenie uslugi w zaproponowanym powyzej

znaczeniu, a przez to peini funkcje odrozniajacg ze wzgledu na pochodzenie ustugi.

I1. Funkcja jakosciowa (gwarancyjna)

Znak, poza petnieniem funkcji odrdzniajacej ze wzgledu na handlowe pochodzenie
ustugi, moze przekazywac¢ informacje o jej cechach jakosciowych. Pelni wowczas funkcje
jakosciowa (gwarancyjng). W takich przypadkach tres¢ komunikatu przekazywanego
przez oznaczenie zostaje poszerzona w stosunku do podstawowej informacji o pochodzeniu
handlowym uslugi. Obejmuje ona takze =zapewnienie o cechach jakos$ciowych,

czyli o statym poziomie ustug, ktérego odbiorcy moga oczekiwac.

Nalezy zauwazy¢ sprzgzenie funkcji odrozniajacej ze wzgledu na pochodzenie i funkcji
jakosciowe] (gwarancyjnej). Realizacja tej drugiej polega na zapewnieniu klienteli,
ze wszystkie ustugi sygnowane tym samym oznaczeniem reprezentuja taki sam poziom

jakosciowy. Tak tez funkcja jakoSciowa zostala wyjasniona przez rzecznik generalng J. Kokott
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w opinii wydanej w sprawie Viking Gas, ktora zawista przed Trybunatem Sprawiedliwosci**®.
Rzecznik stwierdzila, ze ,,funkcja zagwarantowania jakosci towaru idzie zwykle w parze
z funkcja wskazywania pochodzenia. Znak towarowy wskazuje, ze dany towar spetnia
standardy jakosci konkretnego wiasciciela znaku. Funkcja jakoSciowa zostaje zatem, ogolnie
rzecz biorgc, naruszona wtedy, gdy towary, ktore nie odpowiadaja tym wymogom
jako$ciowym, sprzedawane s3 pod danym znakiem towarowym na przyklad

przez licencjobiorce lub przez nabywce po pogorszeniu ich stanu”4%,

Dzieki funkcji jako$ciowej klientela uzupetnia informacj¢ o zrédle pochodzenia
oczekiwaniem co do jako$ci towardow lub ustug. Takie oczekiwanie jest nastepstwem wiasnych
doswiadczen lub czynnikéw zewnetrznych, na przyktad opinii oséb trzecich wynikajacej
z ich do$wiadczen, intensywnej reklamy lub atrakcyjnoéci samego oznaczenia>®.
Z tych wzgledow komunikat odnoszacy si¢ do poziomu jakosci nie ma charakteru jednolitego

- dlaréznych odbiorcéw moze on byé odmiennie postrzegany>"!

. Realizacja funkcji jakos$ciowej
jest tez odsunicta w czasie. Znak zaczyna ja petni¢ dopiero, gdy towar lub ustuga pojawia si¢
faktycznie w obrocie. Na tym tle ujawniaja si¢ r6znice wobec funkcji odrozniajacej ze wzgledu
na pochodzenie. Tres¢ podstawowej funkcji znaku ma charakter neutralny, co oznacza,
ze niesiony komunikat zawsze jest taki sam, za$§ realizacja funkcji odrozniajacej
jest immanentnie zwigzana z bytem znaku (a przez to jest pierwotna).

Funkcja jakosciowa ma charakter wtorny wzgledem funkcji odrdézniajacej ze wzgledu

na pochodzenie oraz niejednolity.

Moze si¢ wydawac, ze nie ma znaczacych odmienno$ci miedzy znakiem towarowym
a znakiem uslugowym na plaszczyznie pelnienia przez te oznaczenia funkcji jakosciowe;.
Nalezy jednak zwréci¢ uwage na fakt, ze cechy ustugi, a w szczeg6lnosci jej potencjalny
charakter, przekladaja si¢ na  szczegdlne  znaczenie  funkcji  jakoSciowe;.
W naukach ekonomicznych wskazuje si¢ na trudnosci w pomiarze jakosci ustug, ktore wynikaja

z faktu, Ze proces produkcji i konsumpcji nastepuje jednoczesnie®*?. Zaproponowano co prawda

498 wyr. TSUE z 14.07.2011 r., C-46/10, Viking Gas, ECLI:EU:C:2011:485.

4% Opinia rz.g. J. Kokott z 7.04.2011 r., C-46/10, Viking Gas, ECLI:EU:C:2011:222, pkt 45.

500 17 Prominska, Wtasno$é, s. 394; R. Skubisz, Funkcje znaku, s. 170.

501 R. Skubisz, Prawo z rejestracii, s. 20.

%02 J Frqs, Wybrane instrumenty pomiaru jakosci ushug logistycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecinskiego nr 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66 (2014), s. 298; U. Chrqchol, K. Peszko,
Jakos¢ ustug i metody jej pomiaru, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego nr 850. Problemy Zarzadzania,
Finanséw i Marketingu nr 37 (2015), s. 34; J. Dziadkowiec, Wybrane metody badania i oceny jakosci ustug,
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 717 (2006), s. 23.
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pewne rozwigzania umozliwiajace mierzenie jakosci ustug. Sg to m.in. metody dopasowania
funkcji jakosci, tzw. QFD (Quality Function Deployment), oraz projektowanie eksperymentow,
tzw. DOE (Design of Experiments)**. Niemniej, nalezy zauwazy¢, ze klientela nie moze
sprawdzi¢ badz skontrolowa¢ wielu cech ustugi przed podjeciem decyzji o skorzystaniu z niej.
Spora jest za to liczba tych wihasciwosci, ktore odbiorca moze oceni¢ — cho¢ nie zawsze -
jedynie w trakcie $wiadczenia ustugi lub juz po jej zrealizowaniu®®*. Klientela odczuwa
w konsekwencji zwigkszone ryzyko zwigzane z nabywaniem ustug. Nie wie, jaki poziom stresu
bedzie jej towarzyszyt podczas procesu S$wiadczenia (np. podczas ustugi lekarskiej),
nie jest w stanie przewidzie¢ rezultatu ustugi (np. podczas ustugi prawnej), albo wreszcie
jest $wiadoma, ze nie bedzie mogla przynajmniej czasowo cofna¢ tego rezultatu

)°%. Odbiorcy ustug juz intuicyjnie poszukujg pewnego

(np. po wykonaniu ustugi fryzjerskiej
substytutu oceny przed podjeciem decyzji o skorzystaniu z niej. Staraja si¢ takze
zidentyfikowa¢  kryteria ~ pomocne  w  ustaleniu  oczekiwanego standardu.
Z perspektywy przedsigbiorcow rosnie jednoczes$nie potrzeba stworzenia warunkow,
w ktorych ryzyka zwigzane z nabywaniem ushug sa minimalizowane. Wskazuje si¢ nawet,
ze im bardziej niematerialna jest ustuga, tym wieksza jest potrzeba wypracowania silnej marki,

ktérej fundamentalnym elementem jest znak ustugowy>%.

Oszacowanie jako$ci ustugi
nastgpuje przez odwotanie si¢ do wielu kryteriow, ktorych znaczenie w przypadku obrotu
towarowego jest niewielkie badz zadne. Nalezg do nich m.in.: wyposazenie placowki,
w ktorej ustugi sg §wiadczone, rzetelno$¢ ustugodawcy, wiarygodno$¢ i doktadno$¢ informacji,
terminowo$¢ oferowanych ustug, powtarzalno$¢ cech ustug, szybkos$¢ ich $wiadczenia
oraz wrazliwos¢ ustlugodawcy 1jego gotowos¢ do swiadczenia. Znak ustugowy, petnigc funkcje
jakosciowa, stanowi nosnik obietnicy o jakosci ustugi, ktora to jest wypadkowa powyzszych
cech. Jest wiec ich agregatem, symbolem oczekiwanej jakosci, ktory kreuje poczucie

bezpieczenstwa transakcji i zmniejszonego ryzyka z punktu widzenia potencjalnych klientow.

%03 Pierwsza ze wskazanych metod opiera si¢ na przeprowadzaniu wywiadow z klientami, za§ wnioski w tym
zakresie sluzg budowaniu macierzy zwanej domem jakosci, ktora okresla zaleznos$ci migdzy wymaganiami a
cechami uslugi. Druga za$ opiera si¢ na eksperymentach, planowaniu oraz kontroli pewnych przyjmowanych
zmiennych; zob. U. Chrqchol, K. Peszko, Jako$¢, s. 38-39.

504 B. Stauss, Markierungspolitik bei Dienstleistungen — Die ,,Dienstleistungsmarke®, w: M. Bruhn, H. Meffert
(red.) Handbuch Dienstleistungsmanagement. Von der strategischen Konzeption zur praktischen Umsetzung,
Springer Fachmedien Wiesbaden 1998, s. 566.

%% Ibidem.

%0 Ibidem, s. 567; na temat pojecia marki oraz zwigzku marki ze znakami zob. J. Davis, Between a sign, s. 80 i n.
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Trzeba mie¢ takze $wiadomos$¢, ze w naturg ustug jest wpisane zwigkszone ryzyko

wahan jako$ciowych’"’

. Co do zasady bowiem poziom ustug §wiadczonych przez tego samego
przedsigbiorcg 1 pod tym samym oznaczeniem moze si¢ r6zni¢. Wahania w poziomie ushug
stanowig sum¢ wielu czynnikow. Wsrod nich mozna wskazaé okolicznosci osobowe takie jak
pracownicy ustlugodawcy, ktorych praca moze jakosciowo si¢ rozni¢, oraz rzeczowe, chociazby
posiadane zaplecze, ktore takze moze ulega¢ zmianie w czasie. Aby zobrazowac ten problem,
mozna poshuzy¢ si¢ przykladem. Ustugi lekarskie realizowane w tej samej sieci klinik
1 odrézniane przez to samo oznaczenie, ale §wiadczone przez rozne osoby, naturalnie r6znig si¢
miedzy sobg poziomem w zaleznosci od wiedzy, doswiadczenia, a nawet charakteru osoby
swiadczacej takg ustuge. Pomimo tej oczywistej konstatacji, znak odrézniajacy ushugi staje si¢
gwarantem ich okreslonej jako$ci, niezaleznie od tego, kto w danym przypadku realizuje
konkretng, pojedyncza ushige®®®. Tym samym, znak ustugowy wplywa na postrzeganie

wszystkich  ustug realizowanych pod danym znakiem, pomimo zwigkszonego

— w stosunku do towaréw — ryzyka zmiennosci ich jakosci.

Warto przy tym zwroci¢ uwage na fakt, ze w niektoérych przypadkach kupujacy
jest nawet pozbawiony mozliwo$ci wyboru osoby, ktora bedzie wzgledem niego realizowata
ustuge. W tych sytuacjach nie ma on fizycznej mozliwosci zweryfikowania jakosci danego
ustlugodawcy. Oznaczenie wykorzystywane do odrdznienia ustug staje si¢ dla niego niejako
symbolem oczekiwanego 1 — czgsto — juz w przeszlosci doswiadczonego standardu.
Niech za przyklad postuza uslugi zakwaterowania oferowane przez sieciowe hotele.
Klient moze skorzysta¢ z ustugi konkretnego hotelu dziatajacego pod danym znakiem,
pomimo ze w przesztosci z niego nie korzystat, ale byt gosciem w innym obiekcie nalezacym
do tej samej sieci. Niezaleznie od faktu, ze w praktyce ustugi tego samego rodzaju
sa $wiadczone przez inne osoby, a co za tym idzie — ich jako$¢ moze si¢ r6zni¢ miedzy soba -
wczesniejsze doswiadczenia lub opinie 0sob trzecich mogg kreowac okreslone wyobrazenie
o jakosci ustug swiadczonych we wszystkich hotelach znanych pod danym szyldem.
Nalezy podkresli¢, ze jakos$ciowy czynnik obejmuje takze oczekiwania odbiorcow,
ktére sg subiektywne i1 czesto maja podswiadomy charakter. Oznacza to, ze sg irracjonalne

1 ujawniaja si¢ w psychologicznym zwigzku konsumenta z danym znakiem 1 jego trescia.

507 K -J. Michaeli, S. H. Kettler, Die Bewertung, s. 305; M. J. Elsmore, Reconfiguring trade mark law, JIPLP 2013,
vol. 8, no. 7, s. 551.

508 Odmiennie K.-J. Michaeli, S. H. Kettler, Die Bewertung, s. 305. Autorzy uwazaja, ze znak uslugowy nie
stanowi gwarancji okre§lonej jakosci pojedynczej ushugi; dopuszczajg mozliwosé, by znak ustugowy pehit te
funkcj¢ w ograniczonym zakresie.
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Znak ushlugowy moze zatem petni¢ funkcje jakosciowa. Ten aspekt wydaje si¢ by¢
nawet donioslejszy niz w przypadku znaku towarowego. W braku materialnego odniesienia,
jakim jest towar, znak w percepcji odbiorcow moze uosabia¢ pozadane i oczekiwane cechy.
W konsekwencji, oznaczenie staje si¢ jedynym widocznym dla klienteli no$nikiem wszelkich

oczekiwan co do jakos$ci ustugi jeszcze przed jej wyswiadczeniem.

III.  Funkcja reklamowa

Znak towarowy i ustugowy moga pemli¢ funkcje reklamowg. Niektorzy autorzy,
w tym M.-A. Perot-Morel oraz K. Landolt, postrzegaja funkcj¢ reklamowa znaku uslugowego
jako najwazniejsza z perspektywy praktyki obrotu’”. Nalezy przez nig rozumieé
wykorzystywanie znaku jako kanatu komunikacji, ktory zacheca do nabycia sygnowanych nim

towarow lub ushug®!?.

Oznaczenie ze swej istoty stanowi $rodek komunikacji migdzy poszczegdlnymi
uczestnikami gry rynkowej. Przedsiebiorca, wybierajac dane oznaczenie jako stuzace
do odrézniania oferowanych wytworéw, zmierza do wytworzenia, a nast¢pnie
do podtrzymania, pewnych pozytywnych wyobrazen na ich temat. Najczesciej dotycza one
okreslonego $wiatopogladu lub stylu zycia. Znak moze wigc symbolizowa¢ luksus, renome,
pozadanie, mtodo$¢ lub inne przymioty atrakcyjne dla odbiorcy. Sita atrakcyjna oznaczenia
moze by¢ istotnym czynnikiem, dla ktérego nabywa si¢ dane produkty.
Konsument, ktéry decyduje si¢ na zakup towaru lub uslugi, nabywa roéwniez image danej

marki®!!. Znak stuzy wiec przekonaniu go do nabycia towaru lub ustugi®'?.

Funkcja reklamowa jest najczgsciej pochodng wysokiej jakosci towarow lub ustug
oznaczanych znakiem. Mowigc o niej, nie powinno si¢ jednak zatrzymywac na stwierdzeniu,
Ze wyraza si¢ ona w sile atrakcyjnej oznaczenia. Funkcja reklamowa jest wypadkowa zar6wno

czynnikow zaleznych od uprawnionego, jak i tych, na ktore nie ma on wptywu.

Podobnie jak funkcja jakoSciowa, rowniez realizacja funkcji reklamowej

nie jest wpisana w istot¢ znaku. Funkcja ta ma wobec tego charakter wtérny i1 najczesciej

509 M.-A. Perot-Morel, Les marques, s. 296; K. Landolt, Die Dienstleistungsmarke, s. 51

510 U. Prominska, Wiasno$¢, s. 395.

SW A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark, s. 10.

512 wyr. TSUE 2 23.03.2010 1., spr. pot. od C-236/08 do C-238/08, Google France i Google, ECLI:EU:C:2010:159,
pkt 91.
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ujawnia si¢ dopiero po pewnym czasie funkcjonowania znaku w  obrocie.
W dawniejszej literaturze wskazywano, ze znak towarowy moze petni¢ funkcje reklamowa

jedynie z chwilg osiggniecia przez przedsigbiorstwo renomy reprezentowanej przez znak>'>.

Trybunal Sprawiedliwosci wyjasnia t¢ funkcj¢ inaczej. Na kanwie spraw dotyczacych
linkow sponsorowanych Trybunatl uznat, ze funkcja reklamowa polega na wykorzystaniu znaku
w celach reklamowych po to, aby dostarczy¢ konsumentowi informacji na temat towarow
lub ustug, a przez to przekona¢ go do ich zakupu. Jej naruszenie nastepuje wowczas,
gdy uzywanie znaku przez osobg¢ trzecig negatywnie wpltywa na mozliwo$¢ wykorzystywania
oznaczenia przez uprawnionego jako elementu promocji sprzedazy lub tez jako instrumentu
strategii handlowej®'*. Ujecie funkcji reklamowej jest zatem wezsze — dotyczy jedynie
wykorzystania znaku w celach reklamowych. W wyroku w sprawie [Interflora
i Interflora British Unit Trybunat stwierdzil, Ze uzycie oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym w ramach ustugi odsylania AdWords nie wplywa negatywnie na funkcje

reklamowg’'?

. Orzeczenie w tej sprawie jest oceniane w doktrynie jako réwnowazace skutki
wcezesniejszych wypowiedzi Trybunatu, ktére rozszerzyly ochron¢ znaku poza funkcje
odrdzniajaca. Przyjmuje sig, Ze test negatywnego wptywu powinien by¢ stosowany w sprawach
dotyczacych naruszenia w postaci reprodukcji (podwdjnej identycznosci), za$ jego spetnienie
powinno podlega¢ rygorystycznej ocenie, ktora jednak musi uwzglednia¢ wszelkie

okolicznosci konkretnej sprawy>'6.

Zreferowanie funkcji reklamowej znaku ustugowego nie bytoby pelne bez odwotania
si¢ do coraz czeSciej obserwowanego w obrocie zjawiska, jakim jest merchandising.
Przez to pojecie M. Czajkowska-Dabrowska oraz 1. Wiszniewska rozumieja komercjalizacje

dobr niematerialnych, ktora niekiedy przyjmuje wtérny charakter>!”

. Rozw6j merchandisingu
jest zwigzany z powstawaniem wielkopowierzchniowych placéwek handlowych®!®,
Przywotane autorki upatrujg jego istoty w komercyjnym wykorzystywaniu znanych symboli,

w tym tych, bedacych zarejestrowanymi znakami. To zjawisko, w przedstawionym rozumieniu,

513 R. Skubisz, Prawo znakow, s. 8.

514 spr. pot. od C-236/08 do C-238/08, pkt 91-92.

515 wyr. TSUE 7z 22.09.2011 r., C-323/09, Interflora i Interflora British Unit, ECLI:EU:C:2011:604, pkt 55.

518 4. Fernandez-Mora, Trade Mark Functions in Business Practice: Mapping the Law Through the Search for
Economic Content, IIC vol. 52 (2021), s. 1390.

SV M. Czajkowska-Dgbrowska, I. Wiszniewska, Merchandising — czyli komercjalizacja popularnych symboli, PPH
1998, nr 10, s. 1.

518 4. Drab, Merchandising: geneza, typologia i definicje, Zeszyty Naukowe Instytutu Zarzadzania i Marketingu
Akademii im. Jana Dlugosza w Czgstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias, 2010, z. IV, s. 53.
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jest obserwowane zaré6wno Ww obrocie towarowym, jak 1 w $wiadczeniu ustug.
Czesto dotyczy znakéw odrozniajacych popularne wydarzenia sportowe lub kulturalne,
a takze towarzyszy $wiadczeniu uslug promocyjnych zwigzanych z branzami kreatywnymi.
Typowym przyktadem merchandisingowego wykorzystania znaku ustugowego jest sprzedaz
oficjalnych koszulek, szalikow lub gadzetow ze znakami druzyn sportowych, filmow
lub seriali. W takich sytuacjach to znak towarowy lub ustugowy, a raczej uosabiany przez nie
prestiz, sam w sobie staje si¢ towarem. Konsument nabywa zatem towar/ustuge, dlatego ze jest
zainteresowany posiadaniem catego zespotu wyobrazen zwigzanych ze znakiem.
Oznaczenie przestaje woOwczas pehli¢ tradycyjng funkcje przypisywang znakowi.
Nie stanowi juz o zwigzku towaru lub ustugi z oznaczeniem, a na pewno nie wyrdznia towaru
lub ushugi sposrod innych towaréw lub ustug tego samego rodzaju ze wzgledu
na ich komercyjne pochodzenie. W tych przypadkach uzywanie oznaczenia powinno by¢

postrzegane jako majace charakter dekoracyjny i symboliczny.

Nalezy stwierdzi¢, ze znak ustugowy moze petni¢ funkcje reklamowa w taki sam sposob
jak znak towarowy. Ze wzgledu na przedmiot odroznienia, jakim sg §wiadczenia przyszte, znak
taki jest instrumentem reklamy. Ma bowiem zwrdci¢ uwage na ustugi, zachgci¢ do skorzystania
z nich. Tym samym, ma przyciagna¢ klientele. Wypada takze zgodzi¢ si¢ z pogladami, ze w
wielu przypadkach pelnienie przez oznaczenie tej funkcji jest najistotniejsze z perspektywy
uprawnionego. Wydaje si¢ jednak, ze obecnie dotyczy to kazdego znaku — zaré6wno tego
przeznaczonego do odrdzniania towardw jak i tego, ktory jest przeznaczony dla ustug.
Jednoczesnie nie mozna zgodzi¢ si¢ z tezg, ze petnienie funkcji reklamowej przez znaki jest
mozliwe tylko wraz z osiggnig¢ciem renomy przedsigbiorstwa. To stanowisko obecne w starszej

literaturze nie znajduje uzasadnienia z perspektywy dzisiejszych warunkow obrotu.

IV.  Pozostale funkcje

Poza funkcjami jakoSciowa oraz reklamowa, w orzecznictwie Trybunalu
Sprawiedliwo$ci dotychczas wyrdzniono jeszcze dwie funkcje znaku, ktore korzystaja
— przynajmniej w zakresie tzw. podwdjnej identyczno$ci oraz rozszerzonej ochrony znaku
renomowanego — z ochrony prawnej. Sa to funkcja inwestycyjna oraz komunikacyjna.

Ich wyrdznienie mozna potraktowaé jako probe uchwycenia pelni przekazu niesionego
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przez oznaczenie. W literaturze wskazuje si¢ jednak, ze obie te funkcje jawig si¢ dos¢ mgliscie,

zwlaszcza jesli idzie o ich dystynkcje z funkcja reklamowa®!’.

Funkcja inwestycyjna znaku ma polega¢ na jego stosowaniu w celu uzyskania
lub utrzymania reputacji mogacej przycigga¢ lub przywigza¢ do niego konsumentow.
Niekiedy jest wyjasniana jako ,,cato$¢ naktadow finansowych podmiotu (...), poniesionych na
(komercyjng) promocj¢ znaku w §wiadomosci odbiorcow w celu uzyskania lub utrzymania
reputacji mogacej ich przyciagaé i/lub przywiaza¢ do znaku>?°. Trudno jednak zaakceptowaé
takie ujecie, skoro przez pojecie funkcji nalezy rozumie¢ oddziatywanie znaku w obrocie.
,,Catos¢ nakladow” nie moze stanowi¢ oddzialywania oznaczenia, a zatem nie moze wyrazac¢
funkcji inwestycyjnej. Oddzialywaniem jest uzywanie znaku przez uprawnionego
w okres§lonych przez Trybunat celach, jakimi jest przycigganie lub przywiazanie konsumentow

do oznaczenia.

Funkcja inwestycyjna moze zazgbia¢ si¢ z funkcja reklamowa. Jej zakres jest jednak
szerszy. Zgodnie z orzecznictwem, moze ona by¢ realizowana nie tylko za posrednictwem
reklamy, ale réwniez innych technik handlowych®?!. Wydaje sie, ze stanowisko Trybunatu
w zakresie funkcji inwestycyjnej jest niepeilne, a przez to moze budzi¢ watpliwosci.
Nalezy przede wszystkim mie¢ na uwadze, zZe sad unijny ogranicza zakres funkcji reklamowej
na rzecz wyodrebnienia funkcji inwestycyjnej. W literaturze funkcja reklamowa
nie wyczerpuje si¢ jedynie w uzywaniu oznaczenia w reklamie. Funkcja ta jest uymowana
szeroko 1 obeymuje wszelkie przypadki wykorzystania znaku w celu zachecenia potencjalnych
odbiorcow do nabycia towaru lub ustugi. Wyrdznienie funkcji inwestycyjnej zmusza natomiast
do zawezenia tego tradycyjnego ujecia funkcji reklamowej i poszukiwania réznic miedzy

obiema funkcjami.

Interesujagca  propozycje w tym zakresie formutuje A. Fernandez-Mora.
W tym celu autor sigga po literatur¢ z zakresu nauk o zarzadzaniu 1 jakoSci.
Jego zdaniem pehienie funkcji inwestycyjnej przez znak moze polega¢ na takich formach
interakcji z konsumentami, ktére nie s3 bezposrednio ukierunkowane na reklame.

Moze to by¢ promowanie wizerunku spolecznie odpowiedzialnej marki, budowanie

51% 4. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark, s. 15; 4. Kur, Trademark Functions, s. 169; £. Zelechowski, w:
Komentarze Prawa, kom. do art. 120, Nb. 61.

520 M. Trzebiatowski, w: Prawo, s. 646; M. Andrzejewski, w: P. Kostarski (red.), Prawo wlasno$ci przemystowe;.
Komentarz, Warszawa 2014, s. 794.

521 C-323/09, pkt 60-63.

148



spotecznosci wsrod konsumentow lub tworzenie wartosciowych tresci, np. publikowanie
podcastow lub artykutdow, ktére same w sobie nie promujg bezposrednio oznaczonych towaréw

lub ustug, ale stuzg przyciggnieciu lub utrzymaniu zainteresowania nimi>?2,

Ujecie to niewatpliwie zastuguje na uwage, poniewaz autor identyfikuje praktyczna
r6éznice migdzy funkcja reklamowa i inwestycyjna. O ile celem tej pierwszej jest przekonanie
konsumenta do zakupu, o tyle w przypadku funkcji inwestycyjnej jest to przyciggnigcie go
do danego znaku oraz stworzenie z nim wi¢zi. Z drugiej strony przyjecie szerokiego ujecia
funkcji reklamowej prowadzi do stwierdzenia, ze pochtania ona funkcje inwestycyjna.
Oznacza to, ze wszystkie przejawy jej petnienia dostarczone przez A. Fernandeza-Morg
stanowig w rzeczywisci przyktady realizowania funkcji reklamowej. Co istotne, ustalenie,
ze konkretny przypadek uzycia znaku stanowi przejaw pehienia przezen funkcji reklamowe;j
albo inwestycyjnej, nie roznicuje sytuacji prawnej oznaczenia. Wydaje si¢, ze de lege lata
nie ma potrzeby wyrdzniania tego rodzaju funkcji, skoro jedynym skutkiem takiej dystynkcji

jest zawezenie funkcji reklamowe;.

Funkcja komunikacyjna znaku wyraza si¢ z kolei w ogolnej zdolnosci oznaczenia
do wywolywania okre$lonych wyobrazen o towarze lub ustudze®?®. Znak stanowi kanat
komunikacji, za§ w ramach tej funkcji zostaje wytworzona relacja komunikacyjna mig¢dzy
uprawnionym a konsumentem. Trybunal nie dostarczyt wyjasnienia, jak nalezy rozumie¢
te funkcje, by¢ moze ze wzgledu na jej Scisty zwigzek z odrdéznianiem ze wzgledu
na pochodzenie. Wedtug R. Skubisza jest to funkcja nadrzedna wobec tradycyjnych trzech

funkcji znaku: odrézniajacej ze wzgledu na pochodzenie, jakosciowe;j i reklamowej>*,

Wyrdznienie funkcji komunikacyjnej nie stanowi novum w teorii prawa znakow.
Juz wcezesniej R. Schreiner proponowat zastgpienie tradycyjnej typologii funkcji znaku jedna
funkcja — komunikacyjng wilasnie — a jej tre$¢ miala obejmowac wszelkie komunikaty
dostarczane przez oznaczenie, ktore odnosily si¢ do towaréow lub ustug.
Poglad R. Schreinera opieral si¢ na przekonaniu, ze tradycyjnie wyodrebniane trzy funkcje
znaku rozpatrywane osobno nie oddajg jego istoty jako dobra niematerialnego.
W obrocie bowiem funkcje te wzajemnie si¢ przenikaja i uzupetniaja, a to powoduje,

ze wszelkie proby ich odregbnego definiowania musza by¢ skazane na niepowodzenie.

522 4. Fernandez-Mora, Trade Mark, s. 1394.

523 f. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 120, Nb. 62.

524 R. Skubisz, Znaki towarowe — ewolucja, s. 18; podobnie M. Trzebiatowski, w: Prawo, s. 645; M. Andrzejewski,
w: Prawo, s. 794.
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Nie sg w stanie wyjasni¢ fenomenu znaku. Funkcja komunikacyjna - w propozycji rzeczonego
autora - konsumuje cata zawarto§¢ komunikatu, ktéry jest dostarczany przez oznaczenie,
a ktory odnosi si¢ do towaru lub ustugi. R. Schreiner zastrzegl, ze posiadanie przez znak
zdolnosci odrdzniania, a zatem zdolnosci do pelnienia funkcji odrozniajacej ze wzgledu
na pochodzenie, jest konieczne, poniewaz jedynie oznaczenia ja posiadajagce sg w stanie
oddzialywa¢ na uczestnikow obrotu jako state komunikacyjne. Nie nalezy jednak tego
traktowa¢ jako wyrazu przeswiadczenia ustawodawcy o uznaniu funkcji odrdzniajacej

ze wzgledu na pochodzenie jako nadrzednej wzgledem innych funkc;ji.

Wydaje si¢, ze petnienie przez znak funkcji komunikacyjnej jest wypadkowa
realizowania przez oznaczenie wyroznionych juz wczesniej funkcji. Znak ustlugowy
odrézniajac ushuge i wskazujac na jej komercyjne zrodlo, bedac gwarantem jakosci
swiadczonych ustug oraz zachgcajac do ich nabycia, jest istotnym narzedziem komunikacji

miedzy uczestnikami obrotu.

Przeglad najnowszej literatury dotyczacej zagadnienia funkcji znaku prowadzi
do wniosku, Zze obecnie coraz mniej uwagi poswieca si¢ funkcji odrézniajacej ze wzgledu na
pochodzenie. Nacisk jest kladziony na wyrdznienie i nazwanie nowych funkcji.
Formutuje sie w pi$miennictwie nawet propozycje nowej klasyfikacji funkcji znakow 2.
Faktem jest, ze rola oznaczen odrdzniajacych towary i ustugi w praktyce gospodarczej ulega
cigglym zmianom. Oznaczenia staja si¢ wartoscig samg w sobie. Komunikujg rézne tresci.
Naturalne jest wiec, ze znaki realizujg funkcje komunikacyjng. Pelnity bowiem takg funkcje
od samego poczatku swojego istnienia — byly komunikatem odnoszacym si¢ do pochodzenia
oznaczonego towaru lub uslugi. Mozna zatem postawi¢ tezg, ze niekiedy funkcja
komunikacyjna — ktorej zakres, jak si¢ wydaje, moze by¢ szerszy niz zakres funkcji
odrozniajacej ze wzgledu na pochodzenie — sprowadza si¢ wiasnie do przekazywania
komunikatu o pochodzeniu towaru lub ushugi. Jezeli znak funkcjonuje juz w obrocie,

zakres tej funkcji, a zatem tre§¢ komunikatoéw, ktore niesie znak, ulega rozszerzeniu.

Nie wydaje si¢ jednak zasadne ani zastgpowanie funkcji odrdzniajacej ze wzgledu
na  pochodzenie  funkcja  komunikacyjng, ani  zrownywanie ich  statusu.
Komunikat musi by¢ bowiem sprecyzowany - nie moze on polega¢ na przekazywaniu
jakiejkolwiek, dowolnej informacji o towarze lub ustudze. Z tradycyjnej ochrony wynikajacej

z prawa znakow towarowych korzysta oznaczenie pethigce funkcje odrozniajaca ze wzgledu na

525 z0b. J. Tarawneh, A New Classification for Trademark Functions, IPQ 1(4)/2016.
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pochodzenie. Ochrona innych funkcji — z koniecznym zastrzezeniem tzw. rozszerzonej ochrony
znakow renomowanych — de lege lata - powinna by¢ realizowana na innych podstawach
prawnych, w szczegdlnosci za§ w oparciu o przepisy u.z.n.k. Nalezy jednak podkresli¢,
ze to stanowisko nie stanowi zaprzeczenia tezy o znaczeniu funkcji komunikacyjne;j.
Faktem jest, ze oznaczenie jest nosnikiem coraz wigkszej liczby informacji.
Funkcja komunikacyjna moze by¢ ujmowana jako wypadkowa wszystkich funkcji petnionych
przez znak. Sadzi¢ natomiast nalezy, ze zmiana prawa w zakresie chronionych przez
ustawodawstwo prawnoznakowe funkcji nie moze nastgpowal wylgcznie w oparciu

0 rozszerzajacg interpretacje tradycyjnych poje¢, ktorg uprawia Trybunat Sprawiedliwosci.

§ 5. Znak uslugowy a oznaczenie przedsi¢biorstwa

Dotychczasowe rozwazania pozwalaja na ustalenie, ze geneza znaku ustugowego wiaze
si¢ z innym niz znaki towarowe rodzajem oznaczen odrozniajagcych, a mianowicie
— z szyldami, bedacymi przykladem nazwy handlowej. Rozumienie tego pojecia
jest przedmiotem licznych publikacji®?®. Z perspektywy poruszanego zagadnienia nalezy
odnies¢ si¢ do utrwalonego w pismiennictwie pogladu, zgodnie z ktorym znak uslugowy czgsto
— je$li nie zawsze - odnosi sie do prowadzonego przez ustugodawce przedsiebiorstwa®?’,
Takie rozumowanie moze pocigga¢ za sobg uznanie, ze znak ustugowy stanowi oznaczenie
przedsiebiorstwa. Konsekwencja wnioskowania w sferze skutkow prawnych polegataby
na praktycznym zapewnieniu jednoczesnej, kumulatywnej ochrony tego samego oznaczenia

w oparciu o niezalezne od siebie podstawy prawne.

Co istotne, podstawy te przewiduja odmienne przestanki w zakresie tak nabycia
ochrony, jak 1 jej egzekwowania. Powyzsze zagadnienie jest przyktadem szerszego zjawiska
- tzw. kumulacji ochrony wynikajacej z praw na dobrach wlasnosci przemystowej oraz oparte;j
na przepisach u.z.nk. Kumulacja ochrony dobr niematerialnych, w tym oznaczen

odrdzniajacych, ktéore moga by¢ chronione w roéznych rezimach prawnych, w jednym

528 M. Kepinski, Nazwa handlowa w $wietle art. 8 konwencji paryskiej, w: E. Nowiriska, M. du Vall (red.), Ksigga
pamiatkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, PIPWI UJ 2004, nr 88, s. 99; tenze, w: A. Adamczak, A Szewc (red.),
Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 264; U. Prominska,
Firma przedsigbiorcy a oznaczenia przedsiebiorstwa, w: A. Adamczak (red.), Ksiega pamiagtkowa z okazji 80-lecia
rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 152; J. Sitko, Firma i jej ochrona, Warszawa 2009, s. 62;
taz, Dualizm oznaczen przedsigbiorcy i przedsigbiorstwa - obrzeza prawa wlasnosci przemystowej, PPH 4/2010,
s. 19.

527 U. Prominska, Znak ustugowy, s. 325; taz, Whasnos¢, s. 470; H. Fedorowicz, w: Prawo, s. 321; M.
Trzebiatowski, w: Prawo, s. 674.
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przedmiocie materialnym, np. w formie przedstawieniowej, jest za$ skutkiem niematerialnego
charakteru tych dobr®?®. Oznacza ona, ze w jednym przedmiocie moze zosta¢ ucielesnione
wigcej niz jedno dobro niematerialne. Przektada si¢ to na zapewnienie wielu reziméw ochrony
oraz — bardzo cz¢sto — roznych roszczen przystugujacych w razie naruszenia réznych débr

niematerialnych objetych tym samym przedmiotem.

Ze wzgledu na zakres tematyczny pracy trzeba ustali¢, czy glosy, ktore pojawiajg si¢
w piSmiennictwie, a ktore zrownuja znaki ustugowe z oznaczeniami przedsigbiorstwa,
zastluguja na aprobat¢. Nalezy bowiem pamigtaé, ze znaki sg przedmiotem samodzielnej
ochrony prawnej w rezimie praw podmiotowych bezwzglednych 1 wylacznych.
Ustawodawca nie decyduje si¢ na tak silng ochron¢ w przypadku oznaczen przedsigbiorstwa.
Sa one objete jedynie posrednig, refleksowa ochrong na podstawie przepiséw u.z.n.k.,
w szczegOlnoSci za$§ art. 5 tej ustawy. Jezeli zatem znaki uslugowe sa kazdorazowo
oznaczeniami przedsiebiorstwa to ich pozycja prawna jest korzystniejsza niz innych symboli
stuzacych wyrdznieniu przedsiebiorstwa, ktére jako takie nie sg samodzielnym przedmiotem
ochrony prawnej. W takim przypadku mozna postawi¢ pytanie, dlaczego ustawodawca
wyroznia konkretny typ oznaczenia przedsigbiorstwa poprzez zapewnienie mu ochrony
w rezimie praw podmiotowych bezwzglednych. Kierujac si¢ bowiem teorig racjonalnego
ustawodawcy, nalezy przypuszczaé, ze towarzyszy mu okreslony zamiar. Rozwazania w tym
zakresie nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem szerszej perspektywy, obejmujacej prawo Unii
Europejskiej. Polski ustawodawca, podejmujac decyzje o przystgpieniu do Wspodlnoty,
zobowigzal si¢ do dostosowania przepisow w zakresie ochrony znakdéw towarowych do prawa

wigzacego panstwa cztonkowskie.
Problem ten mozna rozwigza¢ w dwojaki sposob.

Po pierwsze, ustawodawca unijny, podazajac za regulacjami mi¢dzynarodowymi,
a za nim polski — popehili blad legislacyjny. Jezeli znaki ustugowe sa jedynie typem
oznaczenia przedsigbiorstwa 1 nie pelnig Zzadnej samodzielnej funkcji poza odrdznieniem
przedsigbiorstwa, to powinny korzysta¢ z takiej ochrony, jaka zapewniono tym oznaczeniom.

Z przepisow konwencji paryskiej nie wynika minimalny standard ochrony, jaki nalezy

528 Interesujace stanowisko w przedmiocie przyczyn kumulacji praw wlasnosci intelektualnej zajmuje A. Tischner.
Zdaniem powotanej autorki, zjawisko kumulacji jest skutkiem ,hipertrofii i fragmentaryzacji systemu prawa
wlasno$ci intelektualnej, zapoczatkowanej jeszcze w XX w. Rezimy szczegdtowe chronigce przedmioty wtasnosci
intelektualnej namnazajg si¢ i rozwijaja czesto w sposodb niekontrolowany i nieskoordynowany, a granice migdzy
nimi ulegaja zatarciu” — zob. 4. Tischner, Kumulatywna ochrona, s. XI.
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zapewni¢ nazwom handlowym, a zatem — rowniez oznaczeniom przedsiebiorstwa?’.
Dopiero w porozumieniu TRIPS obj¢to pojeciem znaku towarowego rowniez znaki shuzace
do odrdézniania ustug. Akceptacja takiego stanowiska wymaga wigc uznania,
ze btad legislacyjny zostat popelniony z chwilg podjgcia decyzji o rozszerzeniu pojecia znaku
towarowego, za$ polski ustawodawca dostosowat przepisy prawa krajowego do zobowigzan

mi¢dzynarodowych.

Drugie stanowisko opiera si¢ na tezie, ze znaki ustugowe sg odrgbnym od oznaczen
przedsigbiorstwa oznaczeniem odrozniajacym. Dyferencjacja znakow ustugowych i1 oznaczen
przedsigbiorstwa nastgpuje na poziomie funkcji pelnionych przez oba typy oznaczen
odrézniajacych. Ze wzgledu za$ na fakt, ze znaki ustugowe i1 towarowe stuzg wyrdznieniu
produktéw rynkowych oferowanych i §wiadczonych w obrocie, pozycja prawna znakdéw
ustugowych zostata ustanowiona na takim samym poziomie jak znakéw towarowych.
Nalezy zgodzi¢ si¢ z tym stanowiskiem. Wczesniej nalezy jednak wyjasni¢ pojecie oznaczenia
przedsi¢biorstwa oraz okresli¢ funkcje takiego oznaczenia - zgodnie z zalozeniem,

ze to odmienne funkcje stanowig criterium divisionis rdznych oznaczen odrozniajacych.

Oznaczenie przedsigbiorstwa nie jest zdefiniowane w tek$cie prawnym.
Ustawodawca polski wykazuje si¢ niekonsekwencja, uzywajac roznych okreslen,
ktore identyfikuja to samo oznaczenie. Zgodnie bowiem z art. 5 u.z.n.k. ochronie podlega
interes przedsigbiorcy wyrazajacy si¢ w zgodnym z prawem uzZywaniu oznaczenia
przedsiebiorstwa. Na tle przepisow u.z.n.k. dotyczacych oznaczen przedsigbiorstwa
L. Zelechowski podkresla niedookreslono$é tego dobra. Ustawodawca bowiem uzywa pojecia
oznaczenie zamiennie: w formie czasownikowej - w celu okreslenia zachowania stanowigcego
realizacj¢ deliktu nieuczciwej konkurencji - 1 w formie rzeczownikowej - wskazujac oznaczenie
odrozniajace, ktére posrednio korzysta z ochrony na podstawie przepisow ustawy>>’.
W art. 55! k.c. okre§lono za$, ze oznaczenie indywidualizujgce przedsiebiorstwo Iub jego
wyodrebnione czesci jako skladniki przedsigbiorstwa stanowia nazwe przedsiebiorstwa.
Mozna zatem dywagowac, czy pojecia oznaczenie przedsiebiorstwa w przepisach u.z.n.k.
1 nazwa przedsiebiorstwa (oraz rownowazne oznaczenie indywidualizujgce przedsiebiorstwo)

z k.c. oznaczaja jedno i to samo dobro niematerialne. Przyjmuje sie, ze tak wtasnie jest>>!.

529 M. Kepinski, w: Konwencja, s. 266.
530 7 Zelechowski, Ochrona, s. 112-113.
%31 M. Kepinski, w: System Prawa Prywatnego, s. 149.
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Ujecie oznaczenia przedsigbiorstwa w prawie polskim ulegato z perspektywy
historycznej pewnym przeobrazeniom. Nie wdajac si¢ w to zagadnienie szczegdlowo,
nalezy zauwazy¢, ze pod rzadami k.h. funkcje oznaczenia przedsigbiorstwa pehita firma.
W mysl art. 26 §1 k.h., firma byla nazwa, pod ktérg kupiec rejestrowy prowadzi
przedsigbiorstwo. To sformutowanie dawato podstawe do wnioskowania, ze firma
jako oznaczenie odrézniajace petnita w obrocie dwie funkcje — indywidualizowata podmiot
prawa, jakim byt kupiec rejestrowy, a ponadto identyfikowata przedsigbiorstwo,
ktore ten kupiec prowadzit. W pdzniejszym czasie doszto do odejscia od dualistycznej funkcji
firmy>*? poprzez jurydyczne wyodrebnienie dwoch kategorii oznaczen. Firma od 2003 r.
jest regulowana w k.c. jako oznaczenie identyfikujace podmiot — przedsigbiorce.
Oznaczenia przedmiotu dzialalnosci gospodarczej, a zatem oznaczenia przedsiebiorstwa,

zostaly za$ objete ochrong refleksowa na podstawie przepiséw u.z.n.k.>*>.

Obecnie przez pojecie oznaczenia przedsigbiorstwa rozumie si¢ kazdy symbol stuzacy
wyrdznieniu dziatalno$ci gospodarczej prowadzonej przez przedsigbiorce w oparciu
o0 zorganizowany przez niego kompleks sktadnikow majatkowych>**. Takim symbolem moze
by¢ w szczego6lnosci — podazajac za treScig art. 5 u.z.n.k. - firma, nazwa, godto lub skrot
literowy. Katalog form przedstawieniowych, ktore moga stanowi¢ oznaczenia
przedsigbiorstwa, nie jest jednak ograniczony do tych wskazanych w przepisie.
Oznaczeniem przedsigbiorstwa moze by¢ kazdy symbol, ktory shuzy do wyrdznienia
przedsigbiorstwa w obrocie. Art. 5 ustawy zapewnia ochrong¢ przed ryzykiem wprowadzenia
w btad co do tozsamosci przedsiebiorstwa. Zachodzi ono wowczas, gdy przedsigbiorca obiera
- jako wlasne - oznaczenie identyczne albo zblizone do oznaczenia uzywanego wczesniej
1 zgodnie z prawem przez innego przedsigbiorce. Uwzglednienie catoksztattu przepiséw
u.zn.k. pozwala na wywiedzenie funkcji pelnionej przez oznaczenie przedsigbiorstwa.
Jest nig odrdoznienie konkretnego przedsigbiorstwa prowadzonego przez okreslonego
przedsigbiorce od innych przedsigbiorstw funkcjonujacych w obrocie, cho¢by nalezaly one do

tego samego podmiotu’*>.

532 Teza o odejsciu od dualistycznej funkcji firmy: indywidualizujacej przedsigbiorce i odrézniajacej prowadzone
przez niego przedsiebiorstwo jest podwazana w piSmiennictwie; zob. U. Prominska, w: M. Pyziak-Szafnicka (red.),
Kodeks cywilny. Czes$¢ ogélna. Komentarz, Warszawa 2009, s. 417; J. Chlebny, Uzycie firmy jako wprowadzajace
w blad oznaczenie przedsigbiorstwa, PPH 8/2010, s. 35; £. Zelechowski, Ochrona, s. 119 i n., zwtaszcza 128-131.
533 M. Kepinski, Nazwa handlowa, s. 98.

534 U. Prominska, Firma, s. 153.

%35 E. Nowinska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2007, s. 77.
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Przedmiotem (substratem) oznaczenia przedsigbiorstwa jest przedsigbiorstwo.
To pojecie przez swoja wieloznacznoéé budzi watpliwosci w  piSmiennictwie>®.
Problematyka ta odbiega od zakresu prowadzonych rozwazan. Wystarczajace jest stwierdzenie,
ze w literaturze wyroznia si¢ cztery rozumienia tego pojecia: podmiotowe, przedmiotowe,
funkcjonalne oraz przedmiotowo-funkcjonalne®*’. Istotne na gruncie prowadzonych rozwazan
wydaje si¢ by¢ ujecie przedmiotowo-funkcjonalne, ktore czerpie z doktryny francuskiej
i amerykanskiej>*®. W $wietle tych pogladéw podstawowym sktadnikiem przedsigbiorstwa
jest element niematerialny — klientela (la clientele w przypadku osob wykonujacych wolne
zawody,; [’achalandage w przypadku pozostatych przedsigbiorcow) bedaca priorytetowym
sktadnikiem fonds de commerce albo goodwill. W tym rozumieniu przedsi¢biorstwo stanowi
funkcjonalny organizm gospodarczy charakteryzujacy si¢ zdatnoscia do funkcjonowania
w obrocie, ktorego istoty nalezy upatrywac¢ w pierwiastku niematerialnym. To ujecie najlepiej
oddaje istote przedsigbiorstwa na potrzeby dystynkcji miedzy oznaczeniem przedsiebiorstwa

a znakiem ustugowym.

Powyzsza uwaga w zasadzie przesadza o tym, ze oznaczenia przedsigbiorstwa
oraz znaki ustugowe sg odrgbnymi dobrami niematerialnymi, nalezacymi do katalogu oznaczen
odrézniajacych. Criterium divisionis tych oznaczen wyznacza — jak w przypadku wszystkich

dobr kwalifikowanych do tej kategorii — pelniona w obrocie funkcja.

Znaki ustugowe realizuja funkcje odrdzniajaca usluge ze wzgledu na pochodzenie.
Charakter ustugi jako przedmiotu oznaczenia, ktory nie istnieje przed jego wyswiadczeniem,
powoduje, ze zwigzek miedzy oznaczeniem stuzagcym do wyrdznienia ustugi a oznaczeniem
przedsigbiorstwa jest dostrzegalny w obrocie. W praktyce czgsto bowiem te dwie kategorie
oznaczeh odrdzniajacych sa ucielesnione w jednej formie przedstawieniowej. Nie stanowi to
jednak zasady. Oznaczenia przedsigbiorstwa maja z kolei na celu wyrdznienie
przedsigbiorstwa, wzglednie jego zorganizowanej czesci, w ujeciu przedmiotowo-
funkcjonalnym. Funkcji oznaczenia przedsigbiorstwa nalezy upatrywaé w odroznieniu calego
kompleksu skladnikéw materialnych i niematerialnych, ewentualnie zorganizowanej czesci
takiego kompleksu. Przedmiot, jaki odroznia oznaczenie przedsigbiorstwa, rézni si¢ od

substratu znaku ustugowego. W obrocie czesto dzialaja przedsigbiorcy prowadzacy

536 w. J. Katner, w: System Prawa Prywatnego. Tom 1, s. 1344,
537 Ibidem.
538 Ibidem, s. 1349 in.
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przedsigbiorstwo, w ramach ktérego §wiadczone sg rdézne, czasami niepowigzane ze sobg

ushugi.

Powyzszg tez¢ obrazuje przyktad. Banki mogg korzysta¢ z wielu oznaczen ustugowych
w celu odroznienia konkretnych uslug, ale te oznaczenia nie bgda stanowily oznaczen
przedsigbiorstwa. Dotyczy to charakterystycznych nazw uzywanych dla okreslenia réznych
»produktow bankowych”, ktore z perspektywy prawa znakéw towarowych sg ustugami.
Programy umowy o kredyt hipoteczny r6znig si¢ nazwami — w pazdzierniku 2024 r. w r6znych
bankach byly oferowane produkty odroézniane oznaczeniami, takimi jak: Jesien u siebie — Latwy
start, Kredyt mieszkaniowy — Priority 8000+, KH Mieszkanie na zawsze, Megahipoteka
1 Wiasny Kgt Hipoteczny. Wszystkie te oznaczenia sg znakami ustugowymi — odr6zniaja
bowiem w obrocie konkretne ustugi oferowane 1 §wiadczone przez réznych przedsigbiorcow.
Jednoczesnie zadne z przytoczonych oznaczen nie jest oznaczeniem przedsigbiorstwa.
Nie identyfikuja one bowiem kompleksu sktadnikow materialnych i niematerialnych,

a co za tym idzie — klientela, kierujac si¢ tymi oznaczeniami, nie odrdzni przedsicbiorstw.

W konsekwencji nalezy przyjaé, ze oznaczenia przedsigbiorstwa i znaki ustugowe
sg roznymi typami oznaczen odrdzniajacych, ktore wykazuja si¢ pewnym podobienstwem.
Jest to jednak nieuniknione z uwagi na substrat znaku ushugowego — ushuge.
Silny zwigzek z podmiotem §wiadczacym przeklada si¢ na subtelng roznice w funkcjach
pelnionych przez te oznaczenia. Tym niemniej, tak od strony teoretycznej, jak i rowniez

praktycznej, mozna zauwazy¢ roznice miedzy tymi kategoriami.
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Rozdzial IV. Konkretna zdolnos¢ odrozniajaca znaku uslugowego

§ 1. Pojecie konkretnej zdolnosci odrozniajacej

Podstawowym kryterium, ktore musi spetni¢ kazdy znak, jest posiadanie konkretnej
zdolnosci odrozniajacej. Oznaczenie ma nadawac si¢ do odrézniania w obrocie przedmiotow -
towarow lub ustug - dla ktérych zostalo zgloszone. Geneza zakazu rejestracji oznaczen
pozbawionych zdolno$ci odrdzniajacej jest zakotwiczona w konwencji paryskiej.
Normy konwencyjne nie definiuja samego pojecia zdolnosci odrdzniajacej, ale okreslaja
przypadki jej braku. Taki sposob regulacji charakteryzuje rowniez obecne ustawy w dziedzinie
znakow.  Normatywny  charakter ma  zatem brak zdolnoSci  odrozniajace;j.
Ustawodawca prezentuje tym samym negatywne podejscie do zbioru cech, ktore wskazuja
na zdatno$¢ do pelnienia funkcji znaku. Pozytywne wyjasnienie pojecia zdolnosci odrozniajace;j
jest pozostawione nauce i orzecznictwu. Zdaniem R. Skubisza, zdolno$¢ odrozniajaca to ogot
cech oznaczenia pozwalajacych wyr6zni¢ dany towar lub dang ushuge na rynku wsrod towarow
lub ustug tego samego rodzaju pochodzacych z innych zrédet*. Powyzsze wyjaénienie

jest powszechnie akceptowane i oddaje istote zdolnosci odrdzniajace;.

Przed przystapieniem do szczegdlowych rozwazan warto odnies¢ si¢ do zmiany stanu
prawnego, ktora nastgpita 15.04.2016 r. wraz z wejSciem w zycie nowelizacji p.w.p. z
11.09.2015 r. Wczesniej przepisy p.w.p. ustanawialy wymaganie, aby zgloszony znak
charakteryzowat si¢ dostatecznymi znamionami odrozniajacymi. To kryterium bylo
konkretyzowane przez trzy przeszkody rejestracyjne ujete w ramach jednej jednostki
redakcyjnej (dawny art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 p.w.p.). Kazdy znak nieposiadajacy
dostatecznych znamion odrdzniajacych nalezal do co najmniej jednej kategorii znakow:
niedystynktywnych, opisowych lub wolnych. Na skutek wspomnianej nowelizacji kazda z tych
kategorii stanowi odrebng przeszkod¢ rejestracji. Zmiana p.w.p. mogla mie¢ na celu
dostosowanie do orzecznictwa TSUE. Zauwazy¢ bowiem trzeba, ze w swoich wyrokach
Trybunat podkresla niezaleznos¢ 1 samodzielnos¢ kazdej bezwzglednej przeszkody sktadajace;j
si¢ na konkretng zdolnos¢ odrozniajacg. W pismiennictwie dominuje poglad, ze przeszkody z
art. 129! ust. 1 pkt 2-4 p.w.p. stanowig podzbiory ogodlnego przypadku braku zdolnosci

odrézniajacej’*’. Takie stanowisko przyjeto jako punkt wyjscia dla rozwazanego zagadnienia.

538 R. Skubisz, Prawo znakow, s. 55.
540 U. Prominska, Wlasnoéé, s. 418; £. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 129!, Nb. 9; M.

Witkowska, A. Michalak, w: Prawo, s. 383. Zdaniem A. Kur zbiér oznaczen pozbawionych charakteru
odrdzniajacego jest systemowo nadrzedny wobec oznaczen wylacznie opisowych i wylacznie wolnych, ktore
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Nalezy przy tym zastrzec, ze w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwo$ci wyraznie
réznicuje si¢ interes publiczny, ktéry stanowi podstawg wprowadzenia przeszkod
bezwzglednych zwiazanych ze zdolnoscia odrozniajaca®!. Zdaniem Trybunali, zakaz
rejestracji oznaczen niedystynktywnych jest ustanowiony przez wzglad na interes
konsumentéw — nabywcow towardéw i ustlug. Wyraza si¢ on w konieczno$ci zapewnienia,
by oznaczenia zgloszone do rejestracji byly w stanie petni¢ funkcj¢ wskazywania pochodzenia
towaréw lub ustug®¥?. Zakaz monopolizowania oznaczen opisowych i wolnych jest z kolei
uzasadniany potrzeba ochrony interesow przedsigbiorcow>*’. Powinni oni mieé
zagwarantowang swobode postugiwania si¢ oznaczeniami, ktore wskazujg cechy oferowanych
przez nich ustug lub tez ktore sa uzywane powszechnie w obrocie. Nalezy jednak wyrazié
watpliwos¢, czy stanowisko Trybunatu dotyczace roznych uje¢ interesu publicznego

jest prawidlowe.

Podejscie zaktadajace odrgbnos¢ interesu publicznego wptywa na ustalenie,
czy oznaczenie nadaje si¢ do rejestracji>**. Podkresla sig, ze nie mozna argumentowaé odmowy
udzielenia prawa na znak niedystynktywny tym, ze na skutek jego rejestracji doszloby
do nieuzasadnionego ograniczenia swobody w wyborze oznaczen przez innych

przedsiebiorcow>®.

Trybunal akcentuje to stanowisko w wielu orzeczeniach wydanych
w trybie skarg od decyzji EUIPO, w tym w sprawie znaku przestrzennego przedstawiajacego
torebke na napoje owocowe. W uzasadnieniu mozna przeczytaé, ze ,.kryterium, na podstawie
ktérego nie podlegaja rejestracji znaki towarowe, ktoére w obrocie handlowym mogg stuzy¢ dla
celow prezentacji danych towaréow lub uslug, ma znaczenie w Swietle art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 40/94, lecz nie stanowi kryterium stuzacego do interpretacji art. 7 ust. 1 pkt

b)”34. Rygorystyczne stanowisko Trybunatu zostalo zlagodzone w sprawie Libertel.

stanowig podkategorie oznaczen pozbawionych charakteru odrézniajagcego — zob. A. Kur, European Trade Mark,
s. 110. Odmiennie zob. W. Gierszewski, Przeszkoda opisowosci w praktyce udzielania prawa na znaki towarowe,
Warszawa 2022, s. 32, zdaniem ktérego normatywne ujecie przeszkod udzielenia prawa przed 15.04.2016 r. nie
moze stanowi¢ podstawy do wnioskowania o stosunku podrzednosci i nadrzgdnosci okreslonych przeszkod
rejestracyjnych.

%1 Problem ten sygnalizuja m.in. K. Szczepanowska-Koztowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 656 oraz £.
Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 129!, Nb. 8, 13. W orzecznictwie zob. wyr. NSA z 5.04.2006 r.,
I1 GSK 16/06, LEX nr 202413; wyr. ETS z 16.09.2004 r., C-329/02 P, SAT.1 v. OHIM, ECLI:EU:C:2004:532, pkt
25.

%42 wyr. ETS z 08.04.2003 ., spr. pot. C-53/01 do C-55/01, Linde i in., ECLI:EU:C:2003:206, pkt 40.

%43 wyr. ETS z 04.05.1999 r., spr. pot. C-108/97 i C-109/97, Windsurfing Chiemsee, ECLI:EU:C:1999:230, pkt
25.

544 4. Kur, European Trade Mark, s. 111.

545 Ibidem.

%48 wyr. ETS z 12.01.2006 r., C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v OHIM, ECLI:EU:C:2006:20, pkt 63.

158



Problem dotyczyt dystynktywnos$ci nieograniczonego przestrzennie koloru (koloru per se).
Trybunal uznal, ze ocena charakteru odrézniajacego takiego oznaczenia powinna uwzglednia¢
interes innych przedsigbiorcow. W wyroku zastrzezono, ze wzigcie pod uwage tego interesu
jest podyktowane konieczno$ciag zagwarantowania dostgpnosci kolorow, ktorych paleta

jest ograniczona, dla oznaczania towaréw i ustug™®’.

Wydaje si¢, ze catosciowe ujecie interesu publicznego powinno by¢ aplikowane
w odniesieniu do kazdej przeszkody sktadajacej sie na konkretng zdolnoéé odrdzniajaca™*®.
Stanowisko Trybunalu nie ma bowiem solidnych fundamentow. Warto podkreslic,
ze w zadnym wyroku nie da si¢ odnalez¢ uzasadnienia takiej metodologii oceny przeszkod
rejestracyjnych. W literaturze wskazuje si¢, ze ta praktyka jest sztuczna i rodzi problemy
dla organow rejestracyjnych. Dotyczy to zwlaszcza oceny zdolnos$ci odrdzniajacej znakow
nietradycyjnych. Z reguly nie spelniaja one cech pozwalajacych na ich kwalifikacje jako znaki
opisowe lub wolne. Pomimo tego, niektére znaki nietradycyjne nie powinny podlegaé
monopolizacji z uwagi na potrzebe zachowania ich w domenie publicznej>*. Argument ten
nie moze jednak by¢ zastosowany w tych przypadkach, w ktorych podstawe odmowy stanowi
niedystynktywno$¢ oznaczenia. Wydaje si¢ zatem, ze tylko zintegrowane podejscie,
ktére uwzglednia interesy odbiorcow 1 przedsigbiorcéw, odpowiada potrzebom obrotu.
Analiza krajowej literatury 1 orzecznictwa sklania do refleksji, ze ocena tych przeszkod
ma charakter cato$ciowy, a zatem uwzglednia tak interes przedsigbiorcow, jak 1

konsumentow>>".

Znak ustugowy nie powinien zosta¢ zarejestrowany, jezeli nie nadaje si¢ do odrdzniania
w obrocie ustug, dla ktérych zostal zgloszony (art. 129! ust. 1 pkt 2 p.w.p.); jezeli sktada sie
wylacznie z elementow mogacych stuzy¢ w obrocie do wskazania, w szczeg6lnosci rodzaju
ushugi, jej pochodzenia, jakosci, ilosci, wartosci, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, sktadu,
funkcji lub przydatnosci (art. 129' ust. 1 pkt 3 p.w.p.); oraz jezeli sklada sie wylacznie
z elementow, ktore weszty do jezyka potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych
i utrwalonych praktykach handlowych (art. 129! ust. 1 pkt 4 p.w.p.). Na podstawie powyzszego
wyliczenia nalezy stwierdzi¢, ze grupa oznaczen pozbawionych zdolno$ci odrozniajacej

stanowi niejednorodng kategori¢. Warto jednak mie¢ na uwadze, ze zakres tych przeszkod

547 wyr. ETS z 06.05.2003 r., C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244, pkt 54-55.

548 4. Kur, European Trade Mark, s. 112 in.

549 Ihidem.

550wyr. WSA w Warszawie z 27.01.2010 r., VI SA/Wa 1969/09, Legalis nr 220317; U. Prominska, Wtasnosg, s.
419-420; W. Gierszewski, Przeszkoda, s. 31.
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nie ma charakteru roztacznego™!. W zwiazku z tym mozna sformulowaé pewne wytyczne.
Oznaczenie opisowe oraz zwyczajowe powinno by¢ — przez sam ten fakt - kwalifikowane
rowniez jako niedystynktywne®2. Mozliwa jest natomiast sytuacja, w ktorej oznaczenie
jest pozbawione charakteru odrdzniajacego z innych przyczyn niz opisowo$é>>. Dotyczy to,

jak juz wskazano, gléwnie oznaczen nietradycyjnych.

§ 2. Znaki uslugowe niedystynktywne

Pierwsza przeszkoda obejmuje oznaczenia niedystynktywne. Sa to znaki, ktore
nie nadaja sic do pelienia funkcji odrdZniajacej ze wzgledu na pochodzenie™*.
Oznaczenie niedystynktywne jest strukturalnie (wewngtrznie) niezdolne do wskazywania
informacji o pochodzeniu ustug, dla ktérych zostalo zgloszone. Zgodnie z wyjasnieniem
zaproponowanym przez Trybunal, ,,odr6zniajacy charakter znaku (...) oznacza, ze ten znak
pozwala rozpoznad, iz towar, dla ktérego zgtasza si¢ ten znak, pochodzi z jednego okreslonego
przedsigbiorstwa, a zatem odrozni¢ go od towarow pochodzacych z innych przedsigbiorstw
i tym samym spetni¢ podstawowa funkcje znaku towarowego”>°. W orzecznictwie polskich
sagdow administracyjnych réwniez utrwalony jest poglad, ze znakami niedystynktywnymi
sa znaki niezdatne do identyfikacji towaru lub ustugi, a tym samym — do wskazywania

na ich pochodzenie®*®.

Dystynktywnos$¢ oznaczenia stanowi t¢ jego wlasciwos$¢, ktora umozliwia odbiorcom

37 Nie oznacza to,

swiadome powtodrzenie zakupu ustugi lub przeciwnie — jego uniknigcie
ze znak jest dystynktywny tylko wowczas, gdy jedyng przekazywang informacja
jest ta o komercyjnym pochodzeniu towardéw lub ustug. Znak moze by¢ nos$nikiem wielu
informacji. Istotne jest, by byl w stanie komunikowa¢ odbiorcom pochodzenie oznaczanych

produktow rynkowych — niezaleznie od tego, czy towarzysza temu jakiekolwiek inne

551 wyr. ETS z 12.02.2004 r., C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, ECLI:EU:C:2004:86, pkt 67-69.

52 UPRP odmowit rejestracji znaku stownego EMERYTURA BEZ OBAW dla ustug finansowych, wskazujac ze
nie jest on dystynktywny, ,.bowiem jest oznaczeniem wylacznie opisowym, wskazujagcym na rodzaj towaru
(ustugi)”, zob. dec. UPRP z 12.02.2014 r., Z-406570.

553 C-363/99, pkt 79; A. Kur, European Trade Mark, s. 110.

584 W. Wiodarczyk, Zdolno$é, s. 71.

555 wyr. ETS z 21.10.2004 r., C-64/02 P, OHIM v Erpo Mébelwerk, ECLI:EU:C:2004:645, pkt 42.

556 wyr. WSA w Warszawie z 14.11.2006 r., VI SA/Wa 1705/06, LEX nr 299601.

57 wyr. SPI z 12.03.2008 r., T-341/06, Compagnie générale de diététigue v OHMI (GARUM),
ECLI:EU:T:2008:70, pkt 29-30.
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komunikaty Dystynktywno$¢ oznaczenia jest bowiem cechg immanentnie zwigzang

z podstawowg funkcjg znaku.

W S$wietle pogladu J. Mordwitko-Osajdy wyrazonego gruncie regulacji sprzed
nowelizacji z 11.09.2015 r. niedystynktywnos¢ znaku jest przeszkoda, ktéra ma bardzo ogdlng
natur¢. Z tego wzgledu moze by¢ traktowana jako klapa bezpieczenstwa, gdy oznaczenie

359 skladajacej sie na brak konkretnej

,hie miesci si¢ w dyspozycji zadnej innej normy
zdolnosci odrozniajacej. Przytoczone stanowisko moze sugerowac, ze w pierwszej kolejnosci
nalezy bada¢ pozostale przeszkody rejestracyjne — opisowos¢ 1 zwyczajowosc.
Dopiero w razie stwierdzenia, ze znak nie jest dotknicty zadng wada, nalezy rozwazyd,

czy znak jest w ogole dystynktywny.

Przedstawiony poglad moze budzi¢ watpliwosci. Oznaczenie, ktére nie jest w stanie
realizowa¢ funkcji znaku, wcale nie musi by¢ opisowe badz wolne. Wystepuja w obrocie takie
znaki, ktore juz na pierwszy rzut oka nie s3 w stanie wskazywa¢ na pochodzenie towaru
lub ustugi. W ich przypadku stwierdzenie opisowego lub wolnego charakteru moze by¢ nawet
niemozliwe, poniewaz po prostu nie posiadaja one takiej zawartoSci treSciowej,
ktéra umozliwiataby petnienie funkcji wskazywania na pochodzenie. Dotyczy to na przyktad
prostych form graficznych lub przestrzennych. Stwierdzenie braku zdolnosci do bycia
identyfikatorem pochodzenia towaru lub ustugi wylacza potrzebe — 1 zasadnos¢ -
badania dalszych przeszkdd rejestracyjnych. Z drugiej strony, jednym z klasycznych
przyktadow oznaczen niedystynktywnych sa oznaczenia opisowe. Ustalenie wytacznie
opisowego charakteru oznaczenia uzasadnia roéwniez ustalenie niedystynktywnosci.
Brak odrozniajacego charakteru moze zatem — ale nie musi — wyraza¢ si¢ w informacyjnym
charakterze znaku. Nalezy przy tym pamigtac, ze badanie kazdej z przeszkody powinno by¢

przeprowadzane niezaleznie 1 samodzielnie.

Ponadto, wydaje si¢, ze w przypadku oznaczen ustugowych przeszkoda
niedystynktywnosci odgrywa istotniejszg role niz w odniesieniu do znakow towarowych.
Jest tak z dwoch powodow. Po pierwsze, ujecie ustugi jako zachowania powoduje, ze sa one
znacznie bardziej podatne na bycie substratem dla nietradycyjnych postaci znakow - takich jak

560

znaki dzwigkowe, kolory per se, slogany lub trade dress®® . W przypadku ustug brak jest

%58 4. Kur, European Trade Mark, s. 107.

59 J. Mordwitko-Osajda, Znak, s. 161, 168; zob. takze I. Wiszniewska, Znaki towarowe w prawie wiasnosci
przemystowej, PPH 12/2001, s. 8.

580 M. J. Elsmore, Intangible assets, s. 582; M.-A. Perot-Morel, Les marques, s. 616-617.
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bowiem co do zasady przedmiotu, na ktdry mozna natozy¢ typowe oznaczenia: slowne,
stowno-graficzne lub graficzne. Ustugi sa bardziej zdatne do przyjmowania nietradycyjnych
form ze wzgledu na brak jakichkolwiek ograniczen wynikajacych choéby z ksztattu.
Trudno$¢ w stwierdzeniu opisowosci i zwyczajowosci nietradycyjnych typow oznaczen
aktualizuje z kolei konieczno$¢ dokladnego zbadania znaku pod katem dystynktywnosci.
Po drugie, w orzecznictwie przyjeto poglad, zgodnie z ktorym znaki uslugowe nie podlegaja
tzw. przeszkodzie funkcjonalnej. W pewnych stanach faktycznych oznaczenia ustugowe
odwotujg si¢ jednak do przedmiotow, stanowigcych narzedzia swiadczenia ustug albo wrecz
do otoczenia, w jakim ustugi sa §wiadczone. Ponadto, nalezy mie¢ na uwadze, ze dziatalnos¢
rzemie$lnicza stanowi wedlug klasyfikacji nicejskiej ustuge. Jej rezultat jest zawsze
zmaterializowany w danym przedmiocie. Moze si¢ wigc okazaé, ze zglaszajacy zglosi znak
przestrzenny, ktory podlegatby odmowie ze wzglegdu na przeszkode funkcjonalng.
Z uwagi jednak na fakt, ze zgloszenie dotyczy ustug, a nie towardéw, taka kwalifikacja
jest niemozliwa. W tych przypadkach nalezy rozwazy¢ odmowe udzielenia prawa z uwagi na

niedystynktywny charakter oznaczenia.

Przechodzac do pojecia dystynktywnosci znaku jako wlasciwosci ustalanej
w odniesieniu do ustug, nalezy podkresli¢ jej relatywny charakter. Nalezy zatem wyraznie
oddzieli¢ zdolno$¢ odrozniajacg 1 zdolnos¢ odrozniania. Ta druga jest cechg oznaczenia,
ktora umozliwia w ogole, abstrakcyjnie petnienie funkcji znaku. Jest oceniana w oderwaniu
od jakichkolwiek ustug. Oznaczenie, ktdre posiada zdolno$¢ odrozniania, moze by¢
pozbawione dystynktywnego charakteru dla konkretnych ustug. Wydaje si¢, ze dystynkcja
migdzy tymi dwiema kategoriami w praktyce jest niedostatecznie wyrazna.
Czgsto bowiem odmawia si¢ rejestracji oznaczen banalnych ze wzgledu na brak
dystynktywnego charakteru. Przyjmuje si¢ tym samym, Ze takie oznaczenia sa zdolne w ogodle
(abstrakcyjnie) do petnienia funkcji znaku. Uzasadnienie odmowy jest w takich przypadkach
bardzo ogolne 1 odnosi si¢ wytacznie do postaci znaku. Nie jest wigc przedmiotem rozwazan
zdolno$¢ odrdzniajaca wobec konkretnych towardéw lub ustug. Takie stanowisko moze stuzy¢
zaakcentowaniu, ze nie ma form przedstawieniowych a priori wytaczonych spod ochrony.
Ponadto, stwierdzenie przeszkody bezwzglednej wyrazajacej sie¢ w braku dystynktywnos$ci
umozliwia zgtaszajacemu podniesienie okolicznosci, ze znak nabral charakteru odr6zniajacego
na skutek jego uzywania w obrocie. Nie jest to mozliwe w przypadku braku zdolno$ci
odrézniania. Problem ten ilustruje wyrok Sadu w sprawie znaku graficznego przedstawiajacego

przerwany po prawej stronie okrag w czarnym kolorze, ktory zostal zgtoszony dla réznych
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towarow oraz uslug w EUIPO®!. W orzeczeniu wyjasniono, ze znak jest niedystynktywny,
poniewaz nie zawiera jakiegokolwiek elementu, ktory umozliwia zapamictanie go.
Zdaniem Sadu, prostota (banalno$¢) znaku powoduje, iz nie jest on zdolny do petnienia funkcji
znaku. Stan ten moze ulec zmianie na skutek nabycia przez oznaczenie wtornej zdolnosci

odrozniajace;.

Mozna sformutowa¢ postulat, by organy rejestrujgce w wiekszym stopniu dokonywaty
oceny dystynktywno$ci oznaczenia w odniesieniu do konkretnych towaréw lub ushlug.
Fakt, ze banalne oznaczenia z reguty nie sg odrdzniajace wzgledem wielu, jesli nie wszystkich
towaré6w lub ustug, nie zwalnia bowiem z obowigzku wykazania niedystynktywnosci

dla konkretnych towaréw lub ustug.

Ocena dystynktywno$ci wymaga uwzglednienia wszystkich okoliczno$ci zwigzanych
z potencjalnym uzywaniem oznaczenia w obrocie’®, w tym przewidywanych reakcji
konsumenckich. Badanie to ma charakter normatywny, hipotetyczny i jest dokonywane

a  priori. Nie powinno zatem uwzgledniaé faktow empirycznych®63,

Ocene nalezy przeprowadzaé z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcow ustug®,
Zastosowanie znajduje model przecigtnego konsumenta, a zatem osoby dobrze
poinformowanej, nalezycie uwaznej i ostroznej>®. Jezeli z perspektywy modelowego odbiorcy
oznaczenie nie stanowi wskazoéwki co do pochodzenia ustugi, nalezy odmoéwié¢ jego
rejestracji>*®. Poziom percepcji prezentowany przez wlasciwy krag odbiorcéw ma zasadniczy

wplyw na ustalenie w przedmiocie dystynktywnosci znaku. Stopien uwagi moze bowiem r6znié¢

si¢ w zalezno$ci od formy oznaczenia®®’.

Przyjmuje si¢, ze oznaczenie jest dystynktywne juz woéwczas, gdy charakteryzuje si¢

68

minimalnymi znamionami odrézniajacymi’ Znak nie musi wyraza¢ kreatywnosci

badZ wyobrazni jezykowej lub artystycznej. Przyktadowo, oznaczenie SAT.2 jest odrdzniajace

%1 wyr. Sadu z 19.06.2024 1., T-304/23, Coinbase v EUIPO (Représentation d’un cercle interrompu),
ECLI:EU:T:2024:401, pkt 20 i 28.

%62 K. Szczepanowska-Koztowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 656.

563 M. C. Maier, w: U. Hildebrandt, O. Sosnitza (red.), EU Trade Mark Regulation. Brussels Commentary,
Miinchen 2023, s. 45.

564 J. Mordwitko-Osajda, Znak, s. 163; £. Zelechowski, Ocena zdolnoéci odrozniajacej znaku towarowego. Glosa
do wyroku NSA z dnia 31 sierpnia 2010 r., Il GSK 626/09, Glosa 1/2011, s. 71.

%% wyr. ETS z 12.02.2004 r., C-218/01, Henkel, ECLI:EU:C:2004:88, pkt 50.

566 U. Prominska, Prawa, s. 406.

567 F. Zelechowski, Komentarze Prawa, kom. do art. 129', Nb. 20.

568 4. Kur, European Trade Mark, s. 107.
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dla ushig satelitarnego przekazu dzwicku i obrazu, chociaz jest ono do$¢ proste®.

W tym zakresie istotna jest takze dyrektywa oceny, zgodnie z ktérg badaniu podlega oznaczenie
jako cato$¢. Nawet jesli poszczegdlne elementy znaku majg charakter nieodrdézniajacy, to nie

570 Moze sie okazac,

mozna odgérnie zalozy¢, ze ich kombinacja rowniez jest niedystynktywna
ze zlozone oznaczenie bedzie postrzegane przez wlasciwy krag odbiorcow jako zdatne

do realizowania funkcji znaku.

W orzecznictwie wyraznie podkresla si¢ koniecznos$¢ stosowania jednolitych kryteriow
oceny zdolnosci odrozniajacej dla wszystkich form przedstawieniowych znakow?’!.
Przyjecie percepcji odbiorcow jako decydujacej o dystynktywnosci umozliwia jednak pewne
réznicowanie wymagan stawianych oznaczeniom innym niz stowne 1 graficzne.
Konsumenci nie sg bowiem przyzwyczajeni do traktowania nietypowych znakéw jako symboli
wskazujacych na pochodzenie towardw lub ustug®’?. Jedynie, gdy dana forma rézni si¢ od

innych wystepujacych w obrocie, odbiorcy moga ja postrzega¢ jako wskazéwke pochodzenia.

Wypada wskaza¢ trzy kwestie zwigzane z dystynktywnos$cia znakéw ushugowych,
ktére nie charakteryzuja badz charakteryzuja w mniejszym stopniu oznaczenia towardw.
Wszystkie z nich dotycza okoliczno$ci, co do ktorych pojawiajg si¢ watpliwosci, czy nalezy
je bra¢ pod wuwage przy ocenie zdolno$ci odrdzniajacej znakow uslugowych.
Dotycza one postaci oznaczenia, typowego sposobu uzywania znaku oraz terytorialnego
zakresu oddziatywania na dystynktywno$¢. Trzeba bowiem zwréci¢ uwage, ze sg takie postaci
oznaczen (formy przedstawieniowe), ktore ze wzgledow faktycznych sa czgsciej
wykorzystywane do odrézniania ustug. Dotyczy to w szczegélnoSci trade dress,
a zatem przedstawienia zagospodarowania powierzchni sprzedazowe;j.
Oznaczenia je przedstawiajace stuza zwykle wskazywaniu pochodzenia ustug handlowych
badz innego rodzaju ustug $wiadczonych w lokalach. Czesto tego rodzaju oznaczenia
sg elementem pakietu franchisingowego. Ocena zdolnos$ci odrézniajacej trade dress nastgpuje
wedhug kryteriow analogicznych do oceny przeszkody funkcjonalnej znakow przestrzennych.
Ponadto, wydaje si¢, Zze innymi postaciami oznaczen, ktore moga niejako przetamywaé
niematerialno$¢ uslugi jako zachowania, s3 znaki ruchome 1 multimedialne.

Znaki ruchome skladaja si¢ z okreslonego ruchu, ze zmiany ustawienia elementéw znaku

569 wyr. ETS z 16.09.2004 r., C-329/02 P, SAT. I przeciwko OHIM, ECLI:EU:C:2004:532, pkt 41.

570 wyr. SPI z 12.01.2000 1., T-19/99, DKV przeciwko OHMI (COMPANYLINE), ECLI:EU:T:2000:4, pkt 26.

571 W odniesieniu do znakéw przestrzennych zob. spr. pot. od C-53/01 do 55/01, pkt 48; C-421/13, pkt 24.

572 wyr. Sadu z 12.12.2019 r., C-783/18 P, EUIPO przeciwko Wajos, ECLI:EU:C:2019:1073, pkt 24; A. Kur,
European Trade Mark, s. 117.
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albo obejmuja taki ruch lub taka zmiane ustawienia®’’. Znakiem ruchomym moze byé
m.in. wideo, przedstawiajace okreslone zachowanie, w tym charakterystyczny gest.
W praktyce ta kategoria oznaczen moze obejmowac przedstawienie $wiadczenia uslugi
lub elementu sktadajacego si¢ na $wiadczenie ustugi. W drugiej kolejnosci wypada zwrécié
uwage na fakt, ze usluga nie moze by¢ nos$nikiem oznaczenia. Znak jest - co do zasady -
umieszczany na przedmiotach zwigzanych ze §wiadczeniem ustug. Wypada zatem rozwazy¢,
czy w ramach oceny dystynktywnos$ci nalezy uwzglednia¢ typowy sposob uzywania znaku
uslugowego. Pojawia si¢ watpliwos¢, czy wiasciwy krag odbiorcow dostrzega te okolicznos$¢
w toku oceny dystynktywno$ci oznaczenia. Wreszcie, nalezy podkresli¢, ze w wielu
przypadkach zakres $§wiadczenia ustug odrdéznianych znakiem moze by¢ ograniczony
do niewielkiego obszaru. Pojawia si¢ zatem pytanie: czy dystynktywno$¢ znaku nalezy oceniac
w odniesieniu do terytorium, na ktéorym znak jest uzywany, czy tez ocena powinna by¢

skierowana na obszar catego kraju®’4?

I. Postaé oznaczenia

Ocena dystynktywno$ci znaku ustugowego powinna by¢ przeprowadzana
z uwzglednieniem postaci (formy przedstawieniowej) zgloszonego oznaczenia.
Kryteria oceny zdolnosci odrozniajacej sg jednolite dla wszystkich mozliwych postaci znakow.
Ta zasada jest utrwalona w orzecznictwie sadéw unijnych i1 wyraza mysl, zgodnie z ktora
nie powinno si¢ dyskryminowac¢ oznaczen nietradycyjnych wzgledem konwencjonalnych form
przedstawieniowych. Nie mozna wobec tego stosowaé bardziej surowych wymagan

rejestracyjnych w zakresie zdolnos$ci odrozniajacej nietypowych znakow.

Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze ocena dystynktywno$ci jest dokonywana
z perspektywy przecietnego odbiorcy. Jego poziom uwagi jest r6zny w zaleznosci od typu
znaku. Ta okoliczno$¢ wplywa na wymagania stawiane oznaczeniom niekonwencjonalnym,
zwlaszcza za§ znakom przestrzennym. Z orzecznictwa wypracowanego w sprawach
dotyczacych dystynktywnos$ci takich oznaczen sformulowano szczegoélne kryteria oceny
zdolnosci odrozniajacej, a raczej: szczegdlny sposdb oceny dystynktywnosci, uwzgledniajacy

percepcje odbiorcow. Przyjmuje si¢ bowiem, ze takie postaci przedstawieniowe mogg petnic

578 F. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 120, Nb 49.
574 F. Traub, Die Eintragungsfihigkeit von Etablissementsbezeichnungen als Dienstleistungsmarke, GRUR 1993,
s. 329; K. Landolt, Die Dienstleistungsmarke, s. 64; R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 190.

165



funkcje odrdzniajaca jedynie woéwcezas, gdy w wyrazny sposob odbiegajg od norm i zwyczajow
obowigzujacych w danym sektorze®”>. Jedynie woéwczas odbiorcy sa w stanie postrzegaé je jako
wskazowke pochodzenia towaréw. Spetnienie takich wymagan nie jest oczekiwane od znakow
tradycyjnych. Ten problem mozna rozpatrzy¢ z perspektywy trzech postaci znakow

— trade dress oraz znakow multimedialnych i ruchomych.

Nazwa trade dress ma amerykanski rodowod 1 odnosi si¢ do calosciowego wizerunku
towaru lub ustugi. Obejmuje na przyktad ksztatt produktu lub opakowania, ale tez jego
kolorystyke lub elementy graficzne. W przypadku ustug oznacza najczesciej wyglad miejsca,
w ktorym sg one $wiadczone. Moze to by¢ na przyktad wystrdj sklepu, wnetrze restauracji
lub elewacja stadionu. Jest to zatem obszerne pojg¢cie. W jednej z opinii rzecznik generalny
M. Szpunar okreslit trade dress jako materialne odzwierciedlenie okolicznosci, w jakich ustugi
sg $wiadczone’’®. Problem zdolno$ci rejestracyjnej oznaczen przedstawiajacych
zagospodarowanie  przestrzeni  sprzedazowej nie jest nowy w  Europie®’’.
Ochrong tak rozumianej identyfikacji wizualnej s3 zainteresowani przede wszystkim
organizatorzy sieci franczyzowej’’s. Z reguly bowiem elementem pakietu franczyzowego

jest uprawnienie (i zarazem obowigzek) do postugiwania si¢ okre$long identyfikacja wizualng

przez uczestnikdéw sieci.

Z problemem zdolnosci odrdzniajgcej oznaczenia przedstawiajacego wizualizacje
lokalu zmierzyl si¢ wurzad wspdlnotowy w 2004 r. w sprawie Smart-Turm I
Przedmiotem zgloszenia bylo zdjecie szklanego budynku na biatym tle. Znak mial odrozniaé
wiele towaréw 1 ustug. Urzad odmowil jego rejestracji z uwagi na niedystynktywnosc.

37 W uzasadnieniu powolano si¢ na okolicznos¢,

Decyzje podtrzymata Izba Odwolawcza
ze zainteresowane kregi branZzowe nie postrzegaja wygladu budynku jako wskazowki

pochodzenia wowczas, gdy na przyktad koncentrujg si¢ na estetycznych lub funkcjonalnych

57% wyr. ETS z 07.10.2004 r., C-136/02 P, Mag Instrument v OHIM, ECLI:EU:C:2004:592, pkt 31.

576 Opinia rz.g. M. Szpunara, C-205/13, Hauck, ECLI:EU:C:2014:322, pkt 107.

577 Juz M.-A. Perot-Morel wskazuje, Ze ustuga moze zmaterializowa¢ sie w charakterystycznym wygladzie lokalu,
w ktérym jest Swiadczona i ten wyglad powinien podlegaé ocenie pod katem posiadania znamion odr6zniajacych.
Autorka podaje przyktad rejestracji znaku przedstawiajacego stomiang chate dla uslug gastronomicznych, ktory
zostat jednak uniewazniony przez Tribunal de grande instance de Besan¢on 23.04.1968 r., zob. M.-A. Perot-
Morel, Les marques, s. 615.

578 Ibidem.

57 dec. 4. Izby Odwotawczej OHIM z 07.07.2004 r., R 1/2003-4.
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aspektach znaku. Sam fakt, ze niektore elementy réznig si¢ od standardowych ksztattow,

nie wpltywa na zmiane tego stanowiska, jezeli nie s3 one dostrzegane przez odbiorcow>s’,

W decyzji urzedu wspolnotowego zaakcentowano zatem dwie okolicznosci.
Po pierwsze, ocena dystynktywnosci jest przeprowadzana z perspektywy wlasciwego kregu
odbiorcoéw. Ich percepcja jest decydujaca dla uznania, ze znak nadaje si¢ do petnienia funkcji
odrozniajacej. Po drugie, OHIM wskazal na standardowe ksztalty stosowane w branzy
jako czynnik sklaniajacy do przyjecia tezy o braku dystynktywnego charakteru.
Powigzano zatem — tak jak w sprawach dotyczacych znakéw przestrzennych
— zdolnos$¢ odrozniajaca z pewng oryginalnoscig wzgledem stanu funkcjonujacego w branzy.
Musza to by¢ na tyle charakterystyczne elementy, ze zauwazy je wlasciwy krag odbiorcow

1 jako calo$ci przypisze oznaczeniu funkcje wskazywania pochodzenia towarow lub ustug.

Konkretyzacja stanowiska w  zakresie oceny  dystynktywno$ci  znakdéw
przedstawiajacych zagospodarowanie przestrzeni miata miejsce w wyroku prejudycjalnym

w sprawie Apple®!

. Trybunal uznal, Ze oznaczenia tego rodzaju charakteryzuje zdolno$¢
odrdzniania. Nalezy natomiast stwierdzi¢ posiadanie charakteru odrdzniajacego migdzy innymi
wowczas, ,,gdy obrazowane zagospodarowanie w sposob znaczacy odbiega od normy

lub zwyczajow panujacych w danym sektorze gospodarki’®2.

W wyroku przyjeto,
ze ta okoliczno$¢ — konieczna do udzielenia prawa na znaki przestrzenne — jest jednym z wielu
czynnikow oceny. Moze si¢ zatem okazac¢, ze w konkretnym przypadku dystynktywnos¢ znaku

bedzie wynikata z innych cech.

Stanowisko wyrazone w wyroku C-421/13 jest stosowane w praktyce EUIPO.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na dwie sprawy dotyczace oznaczen przedstawiajacych wnetrze drogerii
i salonu kosmetycznego®® oraz stadionu pilkarskiego®®*. Przedmiotem pierwszej z nich byta
wizualizacja drogerii 1 salonu kosmetycznego z okragltymi lampami sufitowymi oraz bocznymi
wyswietlaczami. Urzad odmowil rejestracji, a Izba Odwolawcza oddalita odwolanie.
Wyjasniono, ze zarowno ksztalty poszczegdlnych elementéw (dominujace ksztatty
prostokatne), jak i ich kolorystyka (potaczenie szaro$ci, bieli, lilii oraz czerni), sg typowe

w branzy. Wiasciwy krag odbiorcow, ktory sktada si¢ z wielu mtodych kobiet, potaczy kolor

%80 Ibidem, pkt 18.

%81 C-421/13, pkt 20.

%82 Ibidem.

%83 dec. 1. Izby Odwotawczej EUTPO z 29.03.2016 1., R 1135/2015-1.
%84 dec. 4. Izby Odwotawczej EUIPO z 18.12.2018 ., R 1730/2018-4.
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lilii z mtodoscia i kobiecoscia i z tego wzgledu nie przypisze mu zdolnoéci odrézniajacej”®>.
W decyzji odwotano si¢ do wyroku Apple. Stwierdzono mianowicie, ze ,,zadna z wyr6éznionych
cech ksztattu, linii i koloru nie odbiega, samodzielnie lub w potaczeniu, znaczaco od zwyczajow
i standardow sektora detalicznej sprzedazy kosmetykow”>%¢. Urzad odmowil takze rejestracji
znaku przedstawiajgcego stadion pitkarski zgloszonego m.in. dla ustug sportowych.
W decyzji Izby Odwotawczej EUIPO przyjeto, ze przecigtny konsument postrzega znak jako
typowe miejsce §wiadczenia zgloszonych ustug. Jest tak, poniewaz oznaczenie nie odbiega

od powszechnie stosowanych ksztattow w branzy, a jedynie stanowi ich wariacje>®’.

Nalezy zwr6ci¢ uwage, ze stanowisko Trybunatu w zakresie oceny znakow
przedstawiajacych zagospodarowanie powierzchni sprzedazowej opiera si¢ na przyznaniu,
7ze moga one posiada¢ pierwotng konkretng zdolno$¢ odrdzniajaca. To istotne zatozenie,
ktore odbiega od praktyki USPTO®. Dystynktywnoéé¢ tego rodzaju znakéw nalezy zatozyé
wowczas, gdy w sposob znaczacy odbiegajg one od standardow branzowych. Ocena zdolnosci
odrézniajacej trade dress ma zatem bardziej empiryczny charakter. Jest to uzasadnione
percepcja odbiorcow, ktdrzy nie zwykli postrzega¢ materialnego odwzorowania otoczenia,
w jakim ustugi sa $wiadczone, jako wskazania ich pochodzenia. Z gtos6w wyrazonych w nauce
wybrzmiewa jednak problem, ktéry wigze si¢ z ustaleniem pozadanego przez Trybunat
standardu®®. Dotyczy to zwlaszcza ushug handlowych, ktore stanowig zréznicowana grupe.
Nalezy rozwazy¢, czy dla ustalenia dystynktywnosci oznaczenia istotne sg takie okoliczno$¢
jak wielkos¢ placowki handlowe;j, jej lokalizacja i oferowany asortyment. Jezeli tak — to jaki
powinien by¢ punkt odniesienia, skoro w wyroku w sprawie Praktiker Bau-
und Heimwerkermdrkte AG Trybunatl nie sformutowal wymagania, aby konkretyzowac ustugi
handlowe przez wskazanie formy, w jakiej sa $wiadczone ustugi, na przyktad przez uzycie

okreslen takich jak ustugi handlowe swiadczone w galeriach handlowych®°.

%85 R 1135/2015-1, pkt 28.

%88 Ibidem, pkt 29.

87 R 1730/2018-4, pkt 4, 17.

%68 Zgloszenie znaku Apple w niemieckim urzedzie patentowym zostalo dokonane w trybie protokohu
madryckiego. Urzedem pochodzenia byt USPTO. Urzad amerykanski uznat oznaczenie za pozbawione konkretne;j
zdolno$ci odrozniajacej. Rejestracja nastgpita na skutek wykazania nabycia przez znak zdolnosci o charakterze
wtornym. W przeciwienstwie zatem do restrykcyjnej oceny zastosowanej przez organ amerykanski (i, co rowniez
istotne, charakterystycznej dla USPTO takze w zakresie rejestracji znakow przestrzennych), Trybunat przyjat, ze
trade dress moze posiadaé pierwotng zdolno$¢ odrozniajaca.

58 M. Grabrucker, M. Schmidt-Kessen, Neues, s. 872.

590 C-418/02, pkt 52.
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Pojawia si¢ zatem watpliwos$¢, czy odwotanie do standardow branzowych powinno by¢
rozumiane wasko czy szeroko. Czy przedstawienie powierzchni sprzedazowej sklepow
elektronicznych powinno by¢ poréwnywane do istniejacych wzoréw w branzy elektronicznej
czy tez w ogole w odniesieniu do sklepow? Czy punktem wyjscia dla ustalenia standardow
stanowig praktyki stosowane przez przedsiebiorcow majacych dominujacy udziat w rynku?
Czy w procesie oceny nalezy uwzglednia¢ elementy takie jak szyldy, logotypy i innego rodzaju

oznaczenia stosowane w placowkach handlowych? Te pytania pozostaja do tej pory otwarte.

Zaznacza si¢ takze inna watpliwo$¢. Skoro bowiem rezultat badania dystynktywnosci
zalezy miedzy innymi od standardow stosowanych w branzy, to czy na zglaszajacym spoczywa
cigzar dowodu w tym zakresie? Nalezy przypomnie¢, ze ustalenie pierwotnej zdolno$ci
odrdzniajagcej oznaczenia ma charakter normatywny i hipotetyczny. Analiza ma zatem
uwzglednia¢ przewidywane reakcje konsumenckie. Sad unijny przyjmuje, Zze oznaczenia typu
trade dress moga by¢ inherentnie dystynktywne. Jezeli tak jest, to organ rejestrujacy powinien
by¢ wiladny samodzielnie przeprowadzi¢ analiz¢ znaku i w jej rezultacie orzec o posiadaniu
badz nie dystynktywnosci. Wypada jednak zwrdci¢ uwage na fakt, ze identyfikacja wizualna
lokalu ustugowego moze by¢ postrzegana przez wiasciwy krag odbiorcéOw jako okolicznos¢
wplywajaca na jako$¢ ushlugi, ale nie jako typowa forma przekazania informacji o jej

pochodzeniu.

Zasygnalizowane uwagi pozwalaja na wniosek, ze odwotanie do znaczqcych odstepstw
od standardéw stosowanych w branzy stanowi pewnag dyrektywe skierowang do organdow
rejestrujacych. Maja one zaja¢ okreslone stanowisko w przedmiocie dystynktywnosci trade
dress poprzez odwolanie do nasycenia rynku. Nie ma rozstrzygajacego znaczenia, ze dana
forma zagospodarowania przestrzeni jest oryginalna badz do tej pory niespotykana w obrocie.
Jest to jedna z okolicznosci, na ktore nalezy zwrdci¢ uwage w ramach oceny zdolno$ci
rejestracyjnej. Jej stwierdzenie moze, ale nie musi prowadzi¢ do rejestracji znaku.
Jest tak zwlaszcza wowczas, gdy oznaczenie jest postrzegane przez wlasciwy krag odbiorcow
wylacznie jako element dekoracyjny badz uzytkowy. Wydaje si¢ natomiast, ze korzystne jest
— z perspektywy zglaszajacych — zglaszanie takich znakow z wyraznym okresleniem formy,
w jakiej beda swiadczone ustugi. Takie dziatanie oczywiScie wptywa na zakres ochrony
wynikajacej z udzielonego prawa ochronnego. Niemniej, na etapie zgltoszenia powinno si¢
umozliwi¢ dokonanie przez organ wlasciwej oceny zorientowanej na standardy obowiazujace

w konkretnej branzy. Pozwoliloby to, jak si¢ wydaje, uniknag¢ btedu nadmiernie rozszerzonej
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oceny standardow wystepujacych w branzy, ktorej rezultat moze wptynag¢ na kwalifikacje,

ze oznaczenie jest dystynktywne badz nie.

Standardy oceny dystynktywnosci oznaczen przedstawiajacych zagospodarowanie
powierzchni sprzedazowej probowano nastgpnie w praktyce organdéw rejestrujacych przejaé
na potrzeby analizy charakteru odrdzniajacego innych typow nietradycyjnych znakow.
Zdaniem Trybunatu, taka wyktadnia nie jest prawidlowa. Kryterium znaczgcego odstepstwa
od norm branzowych znajduje zastosowanie tylko do oznaczen przestrzennych,
przedstawiajacych ksztatt towaru lub jego opakowania, oraz znakoéw przedstawiajgcych
zagospodarowanie przestrzeni, w ktorej §wiadczone sg ushugi®!. Trybunat przesadzit o tej
kwestii w sprawie znakow pozycyjnych przedstawiajacych réznej wielkosci elipsy w kolorach:
czerwonym, pomarafnczowym i bialym, o okre§lonym rozmiarze®?. Znaki zostaty zgloszone
dla uslug transportowych. Do zgloszen dotaczono nastepujacy opis: malowanie pojazdow
w  kolorach: czerwonym, bialym i pomaranczowym w  przedstawiony  Sposob.
Urzad krajowy odmowit rejestracji znaku. Jego zdaniem, oznaczenie ma charakter wylacznie
dekoracyjny, a przez to nie stanowi wskazéwki pochodzenia ustug. Odwotano si¢ do kryteriow
oceny dystynktywnoéci wynikajacych z wyroku Trybunatlu w sprawie Apple™?.
W toku postepowan zaznaczylta si¢ watpliwos¢, czy wytyczne z wyroku Apple, opierajace si¢
na ustaleniu znaczacej réznicy w postrzeganiu oznaczenia przez wilasciwy krag odbiorcow
w stosunku do zwyczajow branzowych, moga znalez¢ zastosowanie do oznaczen innego
rodzaju. Sad apelacyjny zwrdcit si¢ wobec tego do Trybunatu z pytaniami, czy kryteria Apple
powinny by¢ stosowane w odniesieniu do znakéw przeznaczonych do umieszczania
na towarach wykorzystywanych do $wiadczenia ushug, na przyktad pojazdach™.
Sad zastrzegl przy tym, Ze znak nie jest niezalezny od wygladu tych towardw.
Trybunal w wyroku wyjasnil, Zze ocena charakteru odr6zniajacego znakow pozycyjnych
przeznaczonych do umieszczania na towarach uzywanych do $§wiadczenia ustug
ma uwzglednia¢ postrzeganie przez wlasciwy krag odbiorcoOw sposobu umieszczania znaku
na tych przedmiotach. Odbiorcy postrzegaja kolorowe motywy jako stosowane do towardéw

nawet w sytuacji, w ktorej zgloszenie nie obejmuje tych towardéw, a ustugi, do $wiadczenia

591 C-456/19, pkt 39-41.
592 C-456/19.

598 Ibidem, pkt 18.

594 Ibidem, pkt 24-27.
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595

ktorych sg one wykorzystywane””>. Nie ma jednak potrzeby odwotywania si¢ do kryterium

znaczacych odstepstw od standardéw branzowych znanych z wyroku Apple.

Watpliwosci  dotyczag  takze znakow  ruchomych oraz  multimedialnych.
Zastgpienie wymagania graficznej przedstawialno$ci kryterium przedstawialno$ci oznaczenia
w rejestrze w sposob odpowiadajacy wytycznym wyrazonym w sprawie Sieckmann
doprowadzito do zwickszenia liczby zgloszen znakéw ruchomych. Wyjasniono juz,
ze to pojecie jest uzywane dla okreSlenia tych oznaczen, ktoérych elementem jest ruch
lub zmiana ustawienia elementéw znaku®®. Przykladem takiego oznaczenia jest gest radosci
i celebracji po strzeleniu gola, tzw. cieszynka, pitkarza Krzysztofa Pigtka, ktory zostat
zarejestrowany w UPRP dla réznych ushug®®’. Rozwazania nalezy rozszerzy¢ réwniez na
oznaczenia multimedialne, ktére poza przedstawieniem ruchu lub zmiany polozenia

8

poszczegdlnych elementéw obejmuja rdwniez warstwe dzwiekowa, np. okrzyk radosci®®®.

Dopuszczalnos$¢ rejestracji takich znakéw wymaga analizy w wielu aspektach.

Rozwazania nalezy jednak ograniczy¢ do dwoch cech takich oznaczen:
ich samodzielno$ci oraz jednolitosci. Problem przedstawiono w tym miejscu z uwagi na
okolicznos$¢, ze tego rodzaju znaki s3 rejestrowane. W zwiazku z tym nalezy przyjac,
ze posiadajg zdolno$¢ odrézniania. Zaréwno samodzielnosé, jak i jednolitos¢ znaku, sa cechami
znaku jako dobra niematerialnego, a zatem skladajag si¢ na zdolno$¢ odrdzniania.
Pojawia si¢ jednak watpliwo$¢, czy tego rodzaju znaki posiadaja abstrakcyjng zdolno$¢
do pehienia funkcji znaku. W dalszej kolejnosci nalezy rozwazy¢, czy mozna stwierdzié

ich pierwotny charakter odrozniajacy.

Wskazano juz, ze samodzielnos$¢ - jako cecha definicyjna znaku - jest przymiotem
kazdego oznaczenia ushlugowego. Okolicznos¢, ze znaki ruchome i multimedialne moga
przedstawia¢ lub obejmowaé S$wiadczenie ustug badz element procesu $wiadczenia,
nie powinien wplyna¢ na modyfikacj¢ tego stanowiska. Jak bowiem zauwazono,
cecha samodzielnosci - jako element definiujacy znak - jest okoliczno$cig brang pod uwage
w zasadzie przy ocenie dystynktywnosci. Wymaga bowiem zawsze odwotania do konkretnych
ustug. Ujecie samodzielnos$ci z perspektywy konkretnych ustug moze odgrywac role w ramach

badania dystynktywnosci znaku.

5% Ibidem, pkt 32.

596 F. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 120, Nb 49.
597 R.329065.

%98 Gest cieszynki uzupetniony okrzykiem pio pio — R.329051.
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Istotniejsza zatem wydaje si¢ cecha jednolitosci, ktora determinuje uznanie,
czy konkretny symbol jest znakiem. Nalezy wyrazi¢ watpliwos¢, czy postaé $wiadczenia
polegajaca na wykonaniu charakterystycznego gestu moze by¢ znakiem. Czy jest bowiem
mozliwa do objecia jednym aktem poznawczym przez uczestnikow obrotu? Ustalenie, ze takie
oznaczenie nie jest jednolite, prowadzi do odmowy jego rejestracji z uwagi na to, ze nie ma
zdolno$ci odrozniania. Wydaje sie, ze w przypadku dhuzszych form przedstawieniowych
to wlasnie taka kwalifikacja jest odpowiednia. Znak jest bowiem oznaczeniem, komunikatem.
Krotkie formy multimedialne badz ruchome moga peti¢ funkcje znaku, ale dluzsze
badz bardziej skomplikowane nie powinny by¢ traktowane jako oznaczenia posiadajgce
zdolno$¢ odrdzniania. Z praktyki urzgdu unijnego wynika natomiast, ze znaki ruchome
i multimedialne, przedstawiajace §wiadczenie ustug, niekiedy nie sg rejestrowane, ale podstawa
odmowy jest niedystynktywnos$¢, a zatem cecha z zakresu konkretnej zdolnos$ci odrozniajace;.
Jak jednak wiadomo, charakter dystynktywny jest badany kazdorazowo w odniesieniu
do konkretnych towarow lub ustug. Prowadzi to do sytuacji, w ktérych oznaczenia ruchome
badz multimedialne sa rejestrowane dla ustug niezwigzanych z zachowaniami, ktére stanowig

posta¢ znaku.

Problem ten oddaje przyklad znaku przedstawiajacego ruch kucharza solacego mieso®””.
Urzad stwierdzit brak zdolnosci odrozniajacej oznaczenia w odniesieniu do ustug
restauracyjnych, ale udzielit prawa wzgledem ustug hotelarskich 1 wynajmu obiektow w celu
organizowania  imprez  towarzyskich, takich jak  wesela lub  konferencje.
W uzasadnieniu decyzji Izby Odwotawczej EUIPO wyjasniono, Ze solenie migsa stanowi
standardowg praktyke w procesie przygotowywania wigkszosci dan migsnych.
Chociaz szefowie kuchni stosuja w tym zakresie rozne techniki, to zgltoszony znak przedstawiat

banalng 1 powszechng sceneg.

Stanowisko urzedu nalezy podda¢ krytyce. Organ przeszedt od razu do badania
konkretnej zdolno$ci odrozniajacej, bez refleksji, czy oznaczenie w ogdle moze by¢ znakiem,
niezaleznie od rodzaju towaréw i ustug. Nawet jezeli przyjmie si¢ stanowisko urzedu jako
prawidtowe, to wydaje sig, ze tego rodzaju znaki nie maja inherentnej zdolnosci odrdzniajace;.
Urzad powinien ustali¢, czy wtasciwy krag odbiorcow postrzega tego rodzaju oznaczenia jako
znaki przekazujace informacje o pochodzeniu ustugi. Nalezy sadzi¢, ze ruch kucharza solacego

migso jest rozpatrywany raczej w kategoriach artystycznych lub funkcjonalnych, a nie jako

%9 dec. 5. Izby Odwotawczej EUIPO z 08.06.2018 1., R 2661/2017-5.
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oznaczenie odrozniajace. Oznacza to, ze zasadg w przypadku takich znakéw powinno by¢
uzaleznienie ich rejestracji od wykazania nabycia wtornej zdolno$ci odrozniajacej na skutek

uzywania w obrocie.

I1. Typowy sposéb uzywania znaku uslugowego

Druga okolicznoscia, ktora jest relewantna na plaszczyznie oceny dystynktywnosci
znaku ustugowego, jest typowy sposob jego uzywania. Odbiorcy ustug sg $swiadomi
ich niematerialnego charakteru. Wiedza, ze ustuga jest zachowaniem i1 odrdzniaja ja
od przedmiotéw, ktére stuza do jej §wiadczenia. Przyktadowo, konsument, ktory korzysta
z ushugi handlowej, jest §wiadomy, ze torba oferowana w markecie w oznaczonym miejscu jest
Scisle zwigzana z tg uslugg i stanowi jej integralng cze$¢. Nie postrzega zatem tej torby jako
samodzielnego przedmiotu obrotu, cho¢by musiat zaptaci¢ zan cen¢. Podobna percepcja
towarzyszy osobom korzystajacym z ustug bankowych lub hotelowych. Odbiorcy wiedza,
ze karty debetowe lub kredytowe, ktore sa wydawane przez banki albo pozostawiane dla gosci
w hotelach przedmioty, takie jak r¢czniki, mydelniczki lub szczoteczki do zgbdw, nie stanowig
samodzielnych przedmiotéw obrotu. Zatozenie, ze konsumenci ustug postrzegaja oznaczenia
ustlugowe z punktu widzenia przedmiotow, na ktérych sg one umieszczone, jest zatem oparte
na praktyce rynkowej. Dlatego tez w toku oceny dystynktywnego charakteru znakoéw
ustlugowych nie nalezy ignorowac percepcji odbiorcow w stosunku do przedmiotow, na ktorych
zwykle sg one umieszczane. Prowadzi to do watpliwosci, czy odbiorcy postrzegaja oznaczenia

umieszczane na przedmiotach zwigzanych ze Swiadczeniem ustug jako znaki ustugowe.

Na to pytanie trudno odpowiedzie¢ jednoznacznie. Zalezy to bowiem od rodzaju ustug
oraz postaci oznaczenia. Nalezy unika¢ stawiania jednoznacznych 1 generalnych tez.
Ustugi sg kategorig zroznicowang. W zwigzku z tym kazdorazowo nalezy odwola¢ si¢
do warunkéw panujacych w danej branzy, w szczegodlnosci biorgc pod uwage sposob
eksploatacji oznaczen. Powyzszg tez¢ mozna zobrazowa¢ przyktadem. Uslugi $wiadczone
przez banki czesto s3 odrozniane przez charakterystyczny wyglad kart debetowych
lub kredytowych. Sam ich ksztalt nie nadaje si¢ do rejestracji jako znak odrozniajacy te ustugi.
Jest bowiem powszechnie wykorzystywany przez wszystkich przedsigbiorcéw dziatajacych
w branzy, a ponadto wynika wyltacznie z technicznych uwarunkowan. Karta ma by¢
dostosowana do szczeliny terminala ptatniczego badz bankomatu. Inng kwestig jest jej wyglad,
ktory moze by¢ dowolny. Banki czgsto w tym zakresie oferujg personalizacje Kkart.

Z tego wzgledu, o ile sam jej ksztalt nie nadaje si¢ do rejestracji, o tyle juz ksztalt w polaczeniu
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z innymi cechami, takimi jak kolor lub wzor spelnia wymaganie ustawy.
Nalezy przy tym zwréci¢ uwage, ze gdyby sam ksztalt karty zostal zgloszony jako towar
dla odr6zniania kart kredytowych (kl. 9), to odmowa rejestracji mogtaby nastapi¢ z uwagi
na przeszkode funkcjonalng. Ksztalt stanowi bowiem wilasciwosé, ktora wynika z charakteru
towaru. Jezeli jednak zgloszenie obejmuje wustugi bankowe, taka kwalifikacja

600

jest niemozliwa®™”. W takich przypadkach nalezy rozwazy¢ niedystynktywnos¢ jako mozliwg

podstawe odmowy.

Dyrektywa oceny, zgodnie z ktérg przy ocenie zdolno$ci odrdzniajacej znaku
ustlugowego nalezy bra¢ pod uwage typowy sposob uzywania oznaczenia w danej branzy,
budzita watpliwosci w orzecznictwie. Przyktadowo, urzad wspolnotowy odmoéwil rejestraciji
koloru per se bedacego odcieniem oranzu dla towaroéw takich jak urzadzenia do obrébki nasion
oraz ustug doradztwa technicznego i zawodowego w zakresie uprawy roslin, w szczegdlnosci
w dziedzinie nasiennictwa. Zdaniem urzedu, zgloszony kolor jest powszechnie stosowany
w branzy nasienniczej i stuzy wskazaniu, ze nasiona poddano obrdbce. Zglaszajacy wniost
odwotanie od decyzji, a nastgpnie skarge do Sadu Pierwszej Instancji. W wyroku orzeczono
o niewaznosci decyzji w zakresie, w jakim odmowa rejestracji dotyczyta ustug. Sad wyjasnit,
ze ushugi sg z natury pozbawione koloru. Z tego wzgledu odbiorcy postrzegaja kolor jako znak
wskazujacy na pochodzenie ustug w dziedzinie nasiennictwa. Sad podkreslit wrecz,
Ze nieograniczony przestrzennie kolor moze zosta¢ tatwo i natychmiast zapamigtany przez

odbiorcow jako oznaczenie odrézniajace ustugi®®!

. Wydaje si¢, ze Sad nie wziat pod uwage
okolicznosci, ktora stanowita jeden z argumentow urzedu. Kolor oranzu w branzy nasienniczej
jest powszechnie wykorzystywany. Nasiona poddane obrobce sa bowiem nim oznaczane.
W zwiagzku z tym, biorgc pod uwage warunki obrotu charakteryzujace ten sektor rynku,
nalezaloby odmowic rejestracji. Odbiorcy tego rodzaju ushug — profesjonalisci posiadajacy
odpowiednig wiedz¢ 1 doswiadczenie, wykazujacy wysoki stopien uwagi — nie utozsamiajg tego
koloru ze wskazaniem pochodzenia ustug. Jest tak pomimo faktu, ze ustuga nie moze przyjac

materialnego ksztattu.

Wydaje si¢ zatem, ze pierwotnie roznicowano kryteria oceny dystynktywnos$ci
przynajmniej znakow bedacych kolorami per se w zaleznosci od substratu znaku.

W takim ujeciu kolor kazdorazowo nadawat si¢ do odrdznienia ustug. Nigdy nie jest bowiem

600 Warto zwrdci¢ uwage na stanowisko rzecznika generalnego M. Szpunara w sprawie C-205/13. W opinii
rzecznik postuluje szerokie ujecie przeszkody funkcjonalnej i objecie nig takze oznaczen ustugowych, zob. opinia
rz. g. M. Szpunara z 14.05.2014 r., C-205/13, pkt 107.

807 wyr. SPI 2 9.10.2002 1., T-173/00, KWS Saat v OHMI (Nuance d'orange), ECLI:EU:T:2002:243, pkt 42.
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wlasciwoscia, ktorg mozna przypisac¢ ustudze jako zachowaniu. Tym samym, zasady oceny
znakoéw odrozniajagcych towary byly restrykcyjne — uwzgledniaty bowiem fakt, ze towary,
dla ktorych zostaty zgtoszone znaki kolorowe, z reguly wystepuja w obrocie w danym kolorze.
Znaki ustugowe nie podlegaty badaniu obejmujagcym zwigzanie tych uslug z przedmiotami
materialnymi. Ta praktyka ulegta zmianie, za$ kryteria oceny dystynktywnosci koloru per se
dla ustug sa aktualnie poszerzone o typowy sposoéb uzywania oznaczen w obrocie.
Sad dat wyraz temu przekonaniu w sprawie Deutsche Bahn AG®*, ktéra dotyczyta zgtoszenia
znaku przedstawiajacego kombinacje rozmieszczonych w okreslonym stosunku kolorow -
jasnoszarego i czerwonego - dla ustug transportu kolejowego osob i towardéw. Urzad odmowit
rejestracji oznaczenia ze wzgledu na brak odrdzniajacego charakteru. Wskazal przy tym,
ze art. 7 ust. 1 lit. b rozp. 207/2009, w ktérym przewidziano t¢ przeszkode rejestracyjna,
nie czyni dystynkcji migdzy znakami przeznaczonymi do odrdzniania towardw i ustug.
Sad przyjal, ze ustugi sa najczesciej Swiadczone z wykorzystaniem okreslonych przedmiotow.
W zwiazku z tym ocena dystynktywnos$ci powinna uwzgledniaé percepcje wlasciwego kregu
odbiorcéw wzgledem tych przedmiotow. Jest tak pomimo faktu, ze znak zostat zgtoszony
dla ustug, a nie towaréw. Zdaniem urzg¢du kolor jasnoszary jest typowym kolorem wagonow
lub szaf sterowniczych, a kolor czerwony kojarzy si¢ ze znakami drogowymi.
Ich poflaczenie moze by¢ utozsamiane ze szlabanami kolejowymi. Zgtaszajacy odwotat si¢
od decyzji urzedu. Zarzucil niewtasciwg wyktadni¢ przepisu ustanawiajacego wymaganie
zdolnos$ci odrozniajacej znaku. Jego zdaniem ocena powinna by¢ dokonywana w odniesieniu
do ustug, dla ktorych oznaczenie zostato zgloszone. Nie moze by¢ rozszerzona i obejmowac
takze towary, ktore sg wykorzystywane do $wiadczenia ustug. Uslugi maja bowiem
niematerialny charakter i dlatego tez percepcja odbiorcow odbiega od tej charakteryzujacej
postrzeganie kolorow w stosunku do towarow. Sad oddalil skarge, podzielajac argumenty

urzedu.

Kwestia okolicznos$ci, ktore nalezy uwzglednia¢ przy ocenie zdolnosci odrdzniajace;j
znakéw kolorowych przeznaczonych do odrozniania ustug, stata si¢ takze przedmiotem
wypowiedzi Trybunalu w wyroku prejudycjalnym dotyczacym dystynktywnosci znaku
pozycyjnego®®. Stan faktyczny, jak i rozstrzygniecie Trybunatu, s3 przyblizone w ramach
omawiania kryteriow oceny dystynktywnos$ci oznaczen przedstawiajacych identyfikacje

wizualng lokalu, w ktérym sa swiadczone ustugi. W tym miejscu nalezy jedynie zaznaczyd,

€92 post. TSUE z 7.12.2011 r., C-45/11 P, Deutsche Bahn v OHIM, ECLI:EU:C:2011:808, pkt 39.
603 wyr. TSUE z 08.10.2020 r., C-456/19, Aktiebolaget Ostgétatrafiken, ECLI:EU:C:2020:813.
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ze ocena dystynktywnosci ma nastgpowaé¢ z uwzglednieniem percepcji odbiorcow.
Jedna z okoliczno$ci wptywajacych na nig jest typowy sposob uzywania znaku ushugowego,
w tym przede wszystkim fakt, Ze oznaczenia tego rodzaju sa umieszczane zwykle
na przedmiotach stuzacych do $wiadczenia ustug badz stanowigcych efekty swiadczenia ustug.
Trybunat w  uzasadnieniu  wyroku C-456/19  potwierdzit to  zapatrywanie.
Stwierdzit mianowicie, ze w sytuacjach, gdy zgloszenie obejmuje oznaczenie przeznaczone
do wylacznego 1 systematycznego umieszczania w okreslony sposéb na przedmiotach
wykorzystywanych do $wiadczenia ustug, to jego charakteru odrdzniajacego ,,nie mozna
ocenia¢ w sposob niezalezny od postrzegania przez wilasciwy krag odbiorcéw umieszczenia
tego oznaczenia na tych towarach”%*, Jest to zatem jedna z okolicznosci branych pod uwage

przy ocenie dystynktywnos$ci znaku ustugowego.

III.  Terytorialny zakres dystynktywnoSci

Ustluga jest silnie zwigzana z podmiotem $wiadczacym. Przeklada si¢ to czesto
na terytorialny zakres §wiadczen, ktory moze by¢ ograniczony do okreslonego obszaru
geograficznego, a niekiedy nawet do konkretnego, pojedynczego lokalu. Dotyczy to przede
wszystkim ustug gastronomicznych, lokalnych sklepow, hotelow, aptek lub placowek
edukacyjnych. W jednym z raportow Komisji 1 Parlamentu wskazano, ze ustugi ze wzgledu
na zlozona, niematerialng natur¢ oraz znaczenie know-how 1 kwalifikacji ustugodawcy,
czesto podlegaja bardziej ztozonym przepisom regulacyjnym, co utrudnia ich §wiadczenie

na obszarze wiecej niz jednego panstwa cztonkowskiego®®.

Wobec powyzszego nalezy nakres§li¢ kwestie oceny zdolnos$ci odrdzniajacej oznaczen
ustugowych na plaszczyznie terytorialnego zakresu uzywania znaku. W ramach badania
konkretnej zdolnosci odrdzniajgcej nie powinno si¢ uwzglednia¢ okolicznosci faktycznych
zwigzanych z uzywaniem znaku przez zglaszajacego. Znak moze nawet nie by¢ uzywany
w dacie zgloszenia. Z drugiej strony trzeba mie¢ na uwadze, ze dystynktywno$¢ znaku
jest oceniana z perspektywy wilasciwego kregu odbiorcéw w odniesieniu do terytorium catego

kraju. Oznaczenia takie jak Hotel przy dworcu, Hotel obok poczty, Apteka na Rynku, Szpital

504 Ibidem, pkt 34.
805 Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the state of the internal market for
services presented under the first stage of the Internal Market Strategy for Services, COM/2002/0441.
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Miejski nie posiadaja zdolnosci odrozniajacej. Nie sg bowiem w stanie dostarczy¢ odbiorcom

wskazowki dotyczacej pochodzenia ustug.

Jezeli jednak ocena zdolnosci odrozniajgcej bytaby przeprowadzana z punktu widzenia
odbiorcow z okreslonego regionu, w ktorym dany znak jest uzywany, to z duzym
prawdopodobienstwem jej skutkiem byloby uznanie, ze takie oznaczenia pelnig funkcje
odrozniajacg. Dla odbiorcy zamieszkujgcego mata gming, w ktorej znajduje si¢ jeden hotel,
oznaczenie Hotel przy dworcu stanowi znak ustugowy. Umozliwia mu odréznienie ustug
hotelarskich §wiadczonych przez uprawnionego sposrdéd ustug tego samego rodzaju
pochodzacych z innych zrédel. Nie oznacza to jednak, ze nalezy roznicowaé zakres
terytorialny, w odniesieniu do ktéorego jest dokonywana ocena dystynktywnosci.
Takie stanowisko nie jest mozliwe do zaakceptowania. Prawo ochronne na znak daje
uprawnienie do wylacznego wuzywania oznaczenia na terytorium calego kraju.
Przepisy, ktore okreslaja tre$¢ prawa, nalezy interpretowac w ten sposob, ze wykluczaja one
mozliwo$¢ ograniczenia badania dystynktywnosci do jakiego$§ wezszego obszaru.
Nie jest zatem dozwolone rozpatrywanie zdolno$ci odrozniajacej oznaczenia z perspektywy

odbiorcéw zamieszkujacych jedynie czegs¢ kraju.

Zglaszajacy moze niekiedy unikngé odmowy rejestracji znaku poprzez uwzglednienie
W oznaczeniu nazwy miejscowosci, w ktorej jest zlokalizowany konkretny lokal ushugowy®%.
Nie jest to jednak zasada. Dodanie nowego elementu, stanowigcego nazwe geograficzna,
najczgsciej wplynie na opisowy charakter oznaczenia. Jak wyjasniono wczesniej, znaki

opisowe s3 z samego tego faktu znakami roéwniez niedystynktywnymi.

§ 3. Znaki uslugowe opisowe

Drugg przeszkoda rejestracyjng z zakresu braku zdolnos$ci odrézniajacej jest opisowy
charakter znaku. Oznaczenie jest opisowe wowczas, gdy w odczuciu wiasciwego kregu
odbiorcow okresla ustugi, dla odrézniania ktérych jest przeznaczone lub ich ceche/cechy®’’.
Zgodnie z art. 129! ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie udziela sie prawa na oznaczenie, ktore sktada sie

wylacznie z elementdw mogacych stuzy¢ w obrocie do wskazania, w szczegdlnosci: rodzaju

806 I Traub, Die Eintragungsfihigkeit, s. 330-331; K. Landolt, Die Dienstleistungsmarke, s. 64; R. Schreiner, Die
Dienstleistungsmarke, s. 190.
807 wyr. Sadu z 27.02.2015 1., T-106/14, Universal Utility International przeciwko OHIM (Greenworld),
ECLI:EU:T:2015:123, pkt 33.
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towaru, jego pochodzenia, jakosci, ilo$ci, wartosci, przeznaczenia, sposobu wytwarzania,
sktadu, funkcji lub przydatnosci. Katalog cech determinujacych uznanie oznaczenia za opisowe
jest przyktadowy®®®. Wypada zwrdcié uwage, ze wyliczenie zawarte w p.w.p. rézni sie
od katalogu z art. 4 ust. 1 lit. ¢ dyrektywy 2015/2436. W mysl aktu prawa Unii, rejestracji
nie podlegaja znaki, ktore sktadajg si¢ wylacznie z oznaczen lub okreslen mogacych shuzy¢
w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilo$ci, przeznaczenia, warto$ci, pochodzenia
geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ushugi, lub innych wihasciwosci
towarow lub ustug. Wydaje sie, ze zasygnalizowana réznica mogta by¢ skutkiem odmiennego
sposobu regulacji znakow ustugowych w p.w.p. 1 dyrektywie. Ustawodawca unijny, proponujac
model jednolitego znaku towarowego, wprost wskazuje na niektore cechy ustugi,
ktore sg istotne w toku badania opisowosci oznaczenia. Regulacja tej przeszkody rejestracyjne;j
w p.w.p. nie zawiera odwolania do wlasciwosci ustug. Jest to konsekwencja przyjecia
normatywnej definicji towaru, ktéra obejmuje ustugi. Opisowym znakiem uslugowym
jest zatem takie oznaczenie, ktore sklada si¢ wyltacznie z elementow mogacych shuzy¢
w obrocie do oznaczania wlasciwos$ci ustug. Niewskazane w ustawie cechy, ktdre przemawiaja

za opisowym charakterem znakéw ustugowych, to na przyktad miejsce $wiadczenia ushug®®,

610 1

specjalizacja dzialalno$ci®'®, zgodno$é¢ ushug z okreslonymi standardami®'! oraz przedmiot
ustug®’?, w tym jako$¢ produktéow, do ktérych odnosza sie ustugi®®. Mozna stwierdzié,
ze istotna jest kazda wlasciwos¢ przydatna do ,,okreslania z tatwo$cig rozpoznawanej przez

zainteresowany krag odbiorcow cechy (...) ustug”®'.

Ustalenie opisowosci nastgpuje w odniesieniu do dwoch okolicznos$ci: rodzaju ustug,
dla ktorych zostat on zgloszony, oraz do sposobu rozumienia oznaczenia przez wlasciwy krag
odbiorcow®!>. Stosuje si¢ zatem takie same kryteria jak dla ustalenia braku odrozniajacego

charakteru znaku.

808 wyr. TSUE z 10.03.2011 r., C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM,
ECLI:EU:C:2011:139, pkt 49.

89 wyr. Sadu z 20.09.2017 r., T-402/16, Berliner Stadtwerke przeciwko EUIPO (berlinGas),
ECLI:UE:T:2017:655.

810 wyr. Sadu z 21.12.2017 r., T-856/16, Rare Hospitality International przeciwko EUIPO (LONGHORN
STEAKHOUSE), ECLLI:EU:T:2017:412.

8 wyr. Sadu z 14.12.2017 r., T-280/16, GeoClimaDesign przeciwko EUIPO - GEO (GEO),
ECLL:EU:T:2017:913.

12 dec. 4. Izby Odwotawczej EUTPO z 22.02.2024 1., R 1647/2023-4, Constructor.

813 wyr. Sadu z 17.07.2017 r., T-194/16, Klassisk investment przeciwko EUIPO (CLASSIC FINE FOODS),
ECLIL:EU:T:2017:498.

614 C-51/10 P, pkt 50.

813 Ibidem, pkt 27; zob. W. Gierszewski, Przeszkoda, s. 76-81.
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Wyjasniono juz, ze zakaz monopolizowania oznaczen opisowych jest uzasadniany
interesem innych przedsigbiorcow. Sprowadza si¢ on do konieczno$ci pozostawienia pewnych
oznaczen do swobodnego uzytku przez wszystkich. Nie ma znaczenia, ze zglaszajacy
jest monopolista w branzy i jako jedyny $wiadczy ushugi opatrywane znakiem®'®.
Na opisowo$¢ nie wplywa takze to, jak duzy krag przedsigbiorcow zostalby dotkniety

wylaczeniem z domeny publicznej danych oznaczen.

Warto zasygnalizowac, ze ocena opisowego charakteru powinna uwzglednia¢ nie tylko
aktualng, ale takze potencjalng, cho¢ obiektywna przydatno$¢ oznaczenia do wskazania
wlasciwosci ustugi®!’. Ten postulat jest znany jako zasada aktualnosci opisowego charakteru
oznaczenia. Zostat on oddany w tekscie ustawy poprzez uzycie sformutowania ,,mogace stuzy¢
w obrocie” zamiast ,,stuzagce w obrocie”. Znaczenie ma wigc sama przydatnos¢ danego
oznaczenia do przekazania komunikatu o ustudze. Jak wskazuje sie¢ w literaturze,
juz ,,samo niesienie przez (...) znak potencjatu wskazywania cech (...) uslugi moze nieuczciwie
naruszaé interesy innych przedsiebiorcow”®!®. Niekiedy w nauce proponuje sie inne ujecie.
Wedhug niego to nie przydatnos$¢ znaku do przekazania informacji o ustudze, a przewidywana
mozliwo$¢ wykorzystania go w takiej funkcji, stanowi podstawe do uznania opisowos$ci znaku.
Trudno jest jednak wskaza¢ jednoznaczne kryteria, w $§wietle ktérych powinno si¢ oceniaé
te mozliwos¢. Zdaniem W. Wlodarczyka takim wyznacznikiem mogg by¢ aktualne warunki
obrotu®?’. Przyjecie wskazanego kryterium rodzi jednak konieczno$¢ dokonywania ocen
odnoszacych sie do przysziosci, a to pozostaje w sprzecznos$ci z podstawowa zasada, w §wietle
ktorej przeszkody rejestracyjne bada si¢ na moment zgloszenia. Nalezy raczej przychyli¢ si¢
do stanowiska U. Prominskiej, ktore akcentuje obiektywng przydatnoS¢ oznaczenia

do informowania o ustudze®°.

W praktyce orzeczniczej pojawiaja si¢ sporadycznie przypadki oznaczen wskazujacych
na nieistniejgce cechy ustug badz wlasciwosci, ktorych nie mozna przypisa¢ ustugom objetym
zgloszeniem z tego wzgledu, Ze jeszcze nie istniejg. Problem ten mozna opatrzy¢ przyktadem
dotyczacym dwoch znakow: BioGeneriX oraz BioTechUSA. Pierwsze oznaczenie zgloszono
dla preparatow farmaceutycznych i1 dla uslug posrednictwa w umowach sprzedazy na rzecz

osOb trzecich produktow farmaceutycznych i preparatow zdrowotnych wytworzonych

516 4. Kur, European Trade Mark, s. 109; K. Szczepanowska-Kozlowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 664.
817 U. Prominska, Prawa, s. 407.

818 J. Mordwitko-Osajda, Znak, s. 172.

81 W. Wilodarczyk, Zdolnosé, s. 173.

520 UJ. Prominiska, Wtasno$é, s. 421; A. Ponikto, J. Gutowski, Polskie prawo, s. 185-189.
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biotechnologicznie. Urzad uznal, ze znak nie nadaje si¢ do rejestracji. Jest bowiem opisowy —
wskazuje na produkty farmaceutyczne nieobjete patentami, ktére zostaly wytworzone
przy wykorzystaniu biotechnologii oraz na uslugi zwigzane z tymi produktami.
Zglaszajacy wyjasniat, ze argumentacja organu nie jest prawidtowa. W dacie zgtoszenia znaku
nie istnialy jeszcze biofarmaceutyki generyczne. Oznaczenie nie moze zatem wskazywac
na cechy towaréw, ktore nie s3 jeszcze wytwarzane w obrocie. Sad oddalit skarge®?!,
nie wypowiadajac si¢ na temat stosunku miedzy opisowoscig a istnieniem konkretnych
towarow lub ustug, ktérych ma ona dotyczy¢. Wskazat jedynie, ze ustugi posrednictwa dotycza
wylacznie  lekéw  generycznych — wytwarzanych przy uzyciu  biotechnologii®?.
Znak stowno-graficzny BioTechUSA zgtoszono za$ m.in. dla ustug sportowych, kluboéw fitness
i sitowni oraz poradnictwa zywieniowego i1 dietetycznego. Urzad nie zarejestrowal go
ze wzgledu na Dbezposrednie odniesienie do przedmiotu 1 tresci ustug.
Zdaniem organu, oznaczenie przekazuje informacj¢, ze sa one oparte na amerykanskiej
technologii. Oceny tej nie zmienia okoliczno$¢, ze biotechnologia jest dziedzing nauki
zwigzang z branzg spozywcza, a nie na przyktad z ustugami §wiadczonymi przez klub fitness.
Izba Odwotawcza EUIPO uchylita decyzje o odmowie rejestracji®?. Nie dostrzegta opisowosci

zgloszonego znaku.

Jak mozna wywieS¢ z przedstawionych przyktadow zwigzanych z rynkiem
biotechnologicznym, problem zglaszania oznaczen wskazujacych na ushugi jeszcze
nieistniejagce lub na wlasciwosci, ktorych nie mozna przypisa¢ konkretnym ustugom,
nie jest zagadnieniem tylko teoretycznym. W zadnych akcie prawnym nie ustanowiono
wymagania, aby towary badz ustugi, dla ktorych nastepuje zgtoszenie znaku, byty faktycznie
mozliwe do wytwarzania badz $wiadczenia w dacie zgloszenia. Niemniej, wydaje sie,
ze ta konstatacja — cho¢ nie jest wyrazona bezposrednio w teks$cie ustawy — powinna by¢
oczywista w S$wietle definicji znaku, ktérej rdzeniem jest zdolno$¢ odrozniajaca.
Jezeli konkretne towary lub ustugi obiektywnie nie istniejg 1 nie ma jakichkolwiek perspektyw,
aby w niedtugim okresie doszto do ich produkcji lub $wiadczenia, to nalezy rozwazy¢, czy znak
ma swoj substrat. Brak przedmiotu powoduje, Ze nie ma mozliwo$ci wytworzenia zwigzku
miedzy oznaczeniem a tymi towarami lub ustugami. Nie wydaje si¢ takze mozliwe w takich

przypadkach dokonanie oceny pod katem opisowego charakteru znaku. Skoro towar badz

521 wyr. SPI z 16.09.2008 1., T-47/07, ratiopharm przeciwko OHIM (BioGeneriX), ECLI:UE:T:2008:377.
822 Ibidem, pkt 26-27.
%23 dec. 4. Izby Odwotawczej EUIPO z 19.12.2024 1., R 378/2024-4.
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usluga nie istniejg, to nie majg zadnych wilasciwosci. Jezeli natomiast zgloszony znak ma
wskazywa¢ cechy ushlugi, ktére jej nie charakteryzuja, to takie oznaczenie nie jest opisowe.
Ma natomiast charakter mylacy. Wprowadza bowiem w btad co do wlasciwosci dobra.
Taki znak nie powinien zosta¢ zarejestrowany, natomiast wtasciwg podstawg odmowy jest jego

mylacy charakter (art. 129! ust. 1 pkt 12 p.w.p.).

Zakaz rejestracji oznaczen opisowych dotyczy tylko tych znakéw, ktére spetniajg trzy
cechy: wylacznej, konkretnej 1 bezposredniej opisowosci. Wyliczone reguty oceny opisowosci
sa powszechnie stosowane od czasow przedwojennych®, a zatem nalezy uzna¢ je za utrwalone

i akceptowane - tak w pisSmiennictwie, jak i w praktyce orzecznicze;j.

I. Cecha wylacznej opisowosci

Wylaczno$¢ opisowosci oznacza, ze nie udziela si¢ prawa na oznaczenia, ktore sktadaja
si¢ wylacznie z elementow, ktorych co najmniej jedno z mozliwych znaczen wskazuje na cechy
ustugi®®. Stowo wyfgcznie odnosi sie zatem do czasownika wskazujacego na sktadniki
oznaczenia. Nie ma zatem znaczenia to, ze dany znak ma réwniez inne, niecopisowe

znaczenie®?.

W orzecznictwie polskich sadow administracyjnych incydentalnie przywoluje si¢
odmienne  rozumienie  zasady  wylaczno$ci  opisowego  charakteru  znaku®?’.
Utozsamia si¢ mianowicie t¢ ceche z warstwa znaczeniowg niesiong przez oznaczenie.
W S$wietle tego stanowiska, znak jest opisowy wowczas, gdy nie ma zadnych watpliwosci
co do jego informacyjnego charakteru, a zatem jest on jednoznacznie opisowy.
Przedstawione ujgcie wytgcznosci opisowosci stoi w sprzecznosci z ugruntowanym sposobem
rozumienia tej cechy 1 nalezy je podda¢ krytyce. Wylacznos¢ dotyczy bowiem oznaczenia,

ktore jako cato§¢ ma dostarcza¢ informacji o ushudze, niezaleznie od mozliwych innych

rozumien znaku.

824 U. Prominska, Prawo, s. 196.

528 wyr. ETS 2 23.10.2003 r., C-191/01 P, OHIM przeciwko Wrigley, ECLI:EU:C:2003:579, pkt 32.

626 . Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 129!, Nb 27.

527 wyr. WSA w Warszawie z 06.04.2017 r., VI SA/Wa 1611/16, Legalis nr 1603291; wyr. WSA w Warszawie z
06.04.2017 r., VI SA/Wa 1610/16, Legalis nr 1603292.
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Dla spelnienia tej zasady nie jest istotne, czy dana informacja moze zosta¢ przekazana
w alternatywny sposob czy tez jest jedynym sposobem wskazania na okreslona ceche ustugi®?®,
W praktyce orzeczniczej uznano za wylgcznie opisowe m.in. oznaczenia: [nvoice Action
dla ustug finansowych®?, hairtransfer dla ustug przeszczepu wtosow®’, Trening Zastepowania
Agresji (ART) dla ustug edukacyjnych®!, Centrum Badania Opinii Publicznej dla badan opinii

publicznej®?, ZZN ZESPOL ZARZADCOW NIERUCHOMOSCI dla ustug zwigzanych

6 634

z nieruchomosciami®®® oraz Electric Highway dla ustug dystrybucji i dostarczania pradu

Nalezy pamigtac, ze ocena opisowosci jest dokonywana z perspektywy witasciwego
kregu odbiorcow. Z tego wzgledu szczegdlne =zasady dotycza badania oznaczen
obcojezycznych. Jezeli znak ma charakter wyltacznie informacyjny w jezyku obcym,
ale nie jest postrzegany w ten sposob przez konsumentoéw z uwagi na nieznajomo$¢ danego
jezyka w ogoéle lub konkretnego zwrotu w danym jezyku, to nie mozna odmowié jego
rejestracji. Teze te ilustruje kazus znaku Bien Dong zgloszonego w UPRP m.in. dla ustug
turystycznych. Oznaczenie stanowi w jezyku wietnamskim nazwe geograficzng - Morze
Potudniowochinskie. Jego tres¢ ogranicza si¢ zatem do wskazania obszaru turystycznego,
w ktorym dane biuro podrdzy moze si¢ specjalizowac. Sprawa zdolnosci rejestracyjnej znaku
Bien Dong budzila wiele watpliwosci. Dotarta do NSA®®, ktéry potwierdzit posiadanie
zdolnos$ci odrozniajacej. Zdaniem Naczelnego Sadu Administracyjnego, znak ma charakter

fantazyjny, bowiem polscy odbiorcy nie znaja jezyka wietnamskiego.

Kryterium wytacznosci opisowosci nie jest spetnione, gdy znak sktada si¢ z wielu
elementow, w tym rowniez takich, ktore majg opisowy charakter®*®, Nie ma bowiem zakazu
zamieszczania w znakach oznaczef informacyjnych. Znak moze wigc zawiera¢ dodatkowe
sktadniki ~w  zakresie treSci (nieinformacyjny element stowny) Iub formy

(np. nieinformacyjny element graficzny) i wowczas powinien zosta¢ zarejestrowany.

628 C-363/99, pkt 57; tak samo wyr. ETS z 12.02.2004 r., C-265/00, Campina Melkunie, ECLI:EU:C:2004:87, pkt
42,

52° wyr. Sadu z 21.09.2017 r., T-789/16, InvoiceAuction B2B przeciwko EUIPO (INVOICE AUCTION),
ECLIL:EU:T:2017:638.

830 wyr. SPI z 15.02.2007 1., T-204/04, Indorata-Servicos e Gestdo przeciwko OHIM (HAIRTRANSFER),
ECLIL:EU:T:2007:52.

831 wyr. WSA w Warszawie z 27.01.2017 r., VI SA/Wa 1070/16, Legalis nr 1901311.

832 7. 400576.

633 7.403153.

834 wyr. Sadu z 17.11.2016 1., T-315/15, Vince przeciwko EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY), ECLI:EU:T:2016:667.
535 wyr. NSA z 11.12.2013 r., I1 GSK 1406/12, Legalis nr 745609.

836 W. Wilodarczyk, Zdolno$¢, s. 161; W. Gierszewski, Przeszkoda, s. 59.
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Uzywanie oznaczen, ktére sg zbudowane z elementéw wskazujacych na rodzaj

oferowanych §wiadczen®’

, jest powszechne w dziedzinie ustug. Najczeséciej polega
na odwotaniu do nazwy rodzajowej przedsicbiorstwa, np. bank, hotel, towarzystwo
ubezpieczen. W przeciwienstwie bowiem do towardow, ktore same przez si¢ stanowig
informacj¢ o rodzaju, do jakiego przynalezg, ustuga - jako czynno$¢ majaca potencjalny
charakter - nie jest zdatna do dostarczania klienteli takiego komunikatu.
Przedsigbiorcy poszukuja zatem takich oznaczen, ktére sa w stanie poinformowaé rynek
w prosty 1 bezposredni sposob o oferowanych wustugach 1 ich charakterystyce.
Wydaje si¢, ze taka praktyka jest zgodna takze z oczekiwaniami odbiorcow, chcacych
jak najszybciej zorientowaé si¢ co do potencjalnego przedmiotu §wiadczenia - na przyktad,
gdy po raz pierwszy maja zamiar skorzysta¢ z uslug przedsiebiorcy. Klarowny i jasny
komunikat, czesto przyjmujacy posta¢ oznaczenia odrézniajacego, ma zatem z reguty charakter
informacyjny. W dobie powszechnego korzystania z sieci internetowej problem ten nabiera
szczegoOlnego znaczenia w zwigzku z pozycjonowaniem stron internetowych i wykorzystaniem
do tych celow tzw. stéw kluczowych. Konsumenci docieraja do ofert przedsigbiorcow
ustugowych w Internecie poprzez wyszukiwanie stow wskazujacych na rodzaj swiadczen.
Nalezy zatem sadzi¢, ze w sektorze ustug znacznie cze$ciej niz w obrocie towarowym
przedsigbiorcy wykorzystuja oznaczenia, ktore sa zlozone z elementéw opisowych.
W mysl zasady wylacznej opisowosci, znak ustugowy nie powinien zosta¢ zarejestrowany,

jezeli sktada si¢ tylko z nich. Znak podlega bowiem ocenie jako cato$¢.

W praktyce EUIPO zasada wylacznej opisowosci jest tagodzona wobec oznaczen
zglaszanych przez podmioty rozpoznawane prima facie przez odbiorcow®®. Urzad przyjmuje,
ze w takich sytuacjach wlasciwy krag odbiorcow natychmiast powiaze znak ze zglaszajacym,
a w konsekwencji — takze ze §wiadczonymi przez niego uslugami. Problem ten doskonale
ilustruje rejestracja znaku Bank of England, m.in. dla uslug finansowych, bankowych
i inwestycyjnych®®, oraz znaku AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC - w zakresie
m.in. czarterowania statkdw powietrznych i obstugi naziemnej towaréw na lotniskach®*.

Mozliwo$¢ stosowania zlagodzonych kryteriow oceny opisowo$ci badz wrgcz wylaczenie

837 R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 188; K. Landolt, Die Dienstleistungsmarke, s. 58; M.-4. Perot-
Morel, Les marques, s. 617.

538 Wytyczne EUIPO, s. 531-535.

83 EUTM nr 011157641.

840 EUTM nr 013952346.
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przeszkody rejestracyjnej, o jakiej mowa, jest uzalezniona od spetnienia dwoch warunkow®*!,
Po pierwsze, oznaczenie musi by¢ rzeczywiscie postrzegane jako odniesienie do podmiotu.
Jest tak wowczas, gdy zglaszajacy funkcjonuje w swiadomosci wlasciwego kregu odbiorcow,
jest powszechnie znany badz unikatowy. Zarejestrowane oznaczenie Bank of England jest na
przyktad nazwa konkretnej 1 uznanej instytucji, jakg stanowi bank centralny Wielkiej Brytanii.
Po drugie, tre§¢ opisowa nie moze dominowa¢ w postrzeganiu oznaczenia przez wlasciwy krag
odbiorcéw. Znak, pomimo wylacznie opisowego charakteru, ma przede wszystkim dostarczac
informacj¢ o podmiocie. Ma go identyfikowaé. Tres¢ opisowa powinna by¢ drugorzedna

1 nie moze przy¢mic obrazu oznaczenia w §wiadomosci odbiorcow.

Wspomnianych warunkéw nie spetnity np. znaki CHARITY BANK®* i European
PrivateTrust BANK®*® dla ustug bankowych oraz znak alicante-airport®** dla ushug
informacyjnych i reklamowych. Pierwsze dwa oznaczenia, w przeciwienstwie do znaku Bank
of England, przekazuja jedynie informacj¢ o rodzaju $wiadczonych uslug (o bankowosci
charytatywnej oraz o europejskim niepublicznym funduszu powierniczym zorganizowanym
w celu prowadzenia dziatalno$ci powierniczej). Cechy te moga by¢ przypisane wielu
podmiotom dziatajacym w tym samym obszarze. Z perspektywy odbiorcOw wymienione
oznaczenia nie pelnig funkcji znakéw ustugowych. Ich monopolizacja na rzecz jednego
podmiotu pozbawitaby innych przedsigbiorcow mozliwosci informowania o cechach
oferowanych $wiadczen. Okre$lenie alicante-airport nie jest natomiast oficjalng nazwa
lotniska, a wskazuje jedynie na geograficzne pochodzenie $wiadczonych ushug.
Informacyjna warstwa oznaczenia peini dominujaca — 1 w zasadzie jedyng - role w przekazie.
Zarejestrowany znak AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC jest z kolei oficjalng nazwg Portu
lotniczego Tuluza-Blagnac i - jako taki - wigze si¢ bezposrednio w $wiadomosci odbiorcow

z konkretnym podmiotem — lotniskiem.

Przedstawiony sposoéb oceny moze wzbudza¢ watpliwosci z dwoch powodow.
W pierwszym rzgdzie nalezy przypomnie¢, ze ocena zdolno$ci odrdzniajacej znaku
ma charakter normatywny. Dystynktywno$¢ jest cecha strukturalng oznaczenia. Nie jest rolg
urzedu arbitralne ustalenie, czy oznaczenie wytacznie opisowe nadaje si¢ do rejestracji z uwagi

na pewne nienormatywne, ustalone jedynie w praktyce, kryteria. Ze zdziwieniem mozna zatem

841 U. Hildebrandt, w: U. Hildebrandt, O. Sosnitza (red.), EU Trade Mark Regulation. Brussels Commentary,
Miinchen 2023, s. 89.

642 EUTMA nr 004454872.

643 EUTMA nr 011585908.

844 EUTMA nr 015140676.
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przyja¢ teze, ze w odniesieniu do pewnych znakow nie stosuje si¢ przepisu statuujacego
bezwzgledna przeszkode rejestracyjng. Oznaczenie Bank of England jest znakiem, ktéry sktada
si¢ wylacznie z elementdéw informacyjnych dotyczacych rodzaju swiadczen (ustugi bankowe)
1 ich pochodzenia geograficznego. Urzad unijny, dopuszczajac do rejestracji taki znak,
nie zastosowat zatem przepisu, ktory zobowigzywat go do odmowy udzielenia ochrony z uwagi
na interes publiczny. Trzeba przy tym zastrzec, ze znaki wylacznie opisowe moga byc
zarejestrowane pomimo tego faktu, jezeli nabiorg charakteru odrdzniajacego na skutek
uzywania w obrocie. Zglaszajacy oznaczenia tego rodzaju moga zatem ubiegac si¢ o rejestracje
oznaczen pierwotnie opisowych, o ile tylko wykaza nabycie przez nie wtérnej zdolnosci
odrézniajacej. Urzad nie powinien wyrecza¢ pewnych kategorii podmiotow z tego cigzaru,
a tym samym uprzywilejowywaé ich wzgledem zglaszajacych inne oznaczenia pierwotnie

pozbawione zdolnos$ci odrozniajace;.

Po drugie, kryteria sformutowane przez EUIPO s3 nieostre. Mozna rozwazaé, wedtug
jakich kryteridw organ ustala krag podmiotow, ktérych oznaczenia moga korzystaé z liberalnej
oceny pod katem przeszkody opisowo$ci oznaczenia. W wytycznych wskazano, ze praktyka
rynkowa, w $wietle ktorej konsumenci postrzegaja oznaczenia wytacznie opisowe jako znaki,
dotyczy nie tylko branzy bankowej i lotnisk, ale tez tytuldw czasopism. Nie jest jasne,
czy to wyliczenie jest wyczerpujace czy tak naprawde kazde oznaczenie opisowe moze zostac
zarejestrowane, o ile tylko urzad ex officio przesadzi, ze spetnione sa dwa wstgpne warunki
odejscia od ustalonych kryteriow oceny zdolnos$ci odrdzniajacej. Nie wyjasniono réwniez,
w jaki sposob organ nabiera przekonania, ze wlasciwy krag odbiorcow wigze dane oznaczenie
informacyjne z konkretnym podmiotem. Wydaje si¢, ze w wielu przypadkach ocena

ma charakter arbitralny.

I1. Cecha konkretnej opisowosci

Drugg cecha opisowosci jest jej konkretno$¢. Stanowi ona bowiem zawsze wlasciwosé
oceniang w odniesieniu do ustug wskazanych w zgloszeniu®®. Znak ma stuzy¢ do opisu
konkretnych ustug lub ich wilasciwosci. Badanie, czy zachodzi omawiana przeszkoda

rejestracyjna, nalezy przeprowadza¢ odrebnie dla kazdej ustugi, chyba ze pewne ustugi mozna

845 W. Wilodarczyk, Zdolno$é, s. 174.
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objaé jednym zbiorczym okresleniem, dla ktérego oznaczenie rowniez jest informacyjne®®.
Przyktadowo, stowo Constructor ma charakter opisowy dla ustlug edukacyjnych w dziedzinie
inzynierii oraz ustug opracowywania oprogramowania komputerowego. Nie jest natomiast

informacyjne w odniesieniu do ustug badan naukowych w dziedzinie edukac;ji®¥’.

Badanie konkretno$ci opisowosci jest dwuetapowe. Najpierw ocenie podlega tres¢
oznaczenia. Nalezy ustali¢, czy jest w nim zawarta cecha, ktérg ma usluga, czy tez cecha
mogaca charakteryzowa¢ kazda inng uslugg. Jezeli nie mozna jej przypisa¢ konkretnego
opisowego charakteru, omawiana regula nie zostaje spelniona. Dotyczy to na przyktad
powszechnie  stosowanych  okreslen o  zachwalajacym  charakterze, sloganow
badz niesprecyzowanych, bardzo ogdlnych formut. Oznaczenia typu super, extra lub premium
moga opisywaé wlasciwos¢, jaka jest jakos¢ uslug, ale sg to stowa, ktére nie informuja

o konkretnej cesze przynaleznej ustugom®*®

. Takie ujecie konkretno$ci moze wytaczaé
z zakresu tej przeszkody oznaczenia wskazujace na cechy niecharakterystyczne, ktore moga
by¢ wykorzystane do opisu wielu towaréw lub ustug. Jest oczywiste, ze te same wlasciwosci
moga by¢ przypisane r6znym produktom rynkowym. Przedstawione przyktady nie spelniaja
testu konkretnej opisowos$ci, ale wydaje sie, ze jest tak nie dlatego, ze mozna je uznaé
za wlasciwosci roznych towarow/ustug. Zasadnicza jest bowiem okolicznos$¢, ze odbiorcy
nie postrzegaja ich jako wskazania cechy ustugi ze wzgledu na powszechne uzycie rynkowe.
W tych sytuacjach nalezy okresli¢, czy oznaczenie nie podlega innej przeszkodzie rejestracyjnej

sktadajacej si¢ na konkretng zdolno$¢ odrézniajaca. Mozna rozwazy¢ kwalifikacje takich

oznaczen jako wolnych, ktorych zakaz rejestracji przewiduje art. 129! ust. 1 pkt 4 p.w.p.

W drugim etapie nalezy zbadaé relacj¢ mig¢dzy oznaczeniem a ustugami w celu
ustalenia, czy dana cecha jest przynalezna lub oczekiwana przez wtasciwy krag odbiorcow

danej ustugi®®.

Warto na tle zasady konkretnej opisowosci przytoczy¢ kazus znaku POCZTA
KWIATOWA, ktéry zostat zarejestrowany przez UPRP dla wielu ustug, w tym prowadzenia

kwiaciarni. W wyniku postgpowania o uniewaznienie rejestracji ponownie przeanalizowano

846 post. TSUE z 09.12.2009 r., C-494/08 P, Prana Haus przeciwko OHIM, ECLI:EU:C:2009:759, pkt 46; wyr.
SPI z 15.10.2008 r., T-405/05, Powerserv Personalservice przeciwko OHMI - Manpower (MANPOWER),
ECLI:EU:T:2008:442, pkt 50.

647 R 1647/2023-4.

848 U. Promiriska, w: U. Prominska (red.), Prawo wilasnosci przemystowej, Warszawa 2005, s. 212; wyr. NSA z
5.07.2016 r., I GSK 198/15, Legalis nr 1486373.

849 W Gierszewski, Przeszkoda, s. 66.
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zdolnos¢ odrézniajaca znaku. Zaré6wno organ, jak i1 sad administracyjny, uznaly potaczenie
stow poczta oraz kwiatowa za co najwyzej aluzyjne. Nie dopatrzyly si¢ konkretnego
i bezposredniego zwigzku z ushugami®®. Takie rozstrzygniecie moze budzi¢ watpliwosci,
ale wpisuje si¢ w ogolny trend liberalnej oceny oznaczen opisowych w ramach postepowan
uniewaznieniowych. Wydaje si¢, ze analizowana asocjacja konkretnosci 1 bezposredniosci
zostala spelniona. Okreslenie POCZTA KWIATOWA jest bowiem konkretne i umozliwia
wskazanie wlasciwosci §wiadczonych ustug. Stanowi jg mozliwo$¢ zamoéwienia i dostarczenia
kwiatow na wzor przesytek pocztowych. Urzad Patentowy prawidtowo natomiast ustalit
opisowy charakter znaku NATIVE ENGLISH®' dla ustug edukacyjnych. Przymiotnik native
jest czesto uzywany w zwiazku z nauka jezykow obcych i wskazuje tym samym na charakter

ustug, a takze na ich jakos¢, ktora ma by¢ wysoka.

Przedstawione wyzej zapatrywanie na opisowos¢ - jako przeszkode rejestracji znaku -
jest zasadniczo zbiezne z praktyka stosowana przez EUIPO na gruncie rozporzadzenia
2017/1001. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, ze organ rejestrujacy znaki w Unii Europejskiej
rozpatruje opisowos$¢ w jej konkretnym i bezposrednim ujeciu tacznie. Konkretno$¢ stanowi
ceche relacji miedzy oznaczeniem a ustuga. Relacja ta musi by¢ z perspektywy wilasciwego
kregu odbiorcow wystarczajagco bezposrednia oraz konkretna, a ponadto rozumiana
bez koniecznosci podejmowania dalszych procesow myslowych jako opis ustugi lub jednej

z jej cech®?2,

Zasada konkretnej opisowo$ci powinna by¢ szczegoOlnie eksponowana w konteksScie
oznaczen ustlugowych. Jest tak dlatego, ze ustugi sa rdéznorodne (heterogeniczne).
Ich cechy w wielu przypadkach pokrywaja si¢ ze soba. To samo stowo moze zatem
charakteryzowa¢ wlasciwosci rdznych $wiadczen. Za przyktad niech postuzy zwrot szybki.
To okreslenie opisuje ustugi zwigzane z transportem 1 dorgczaniem przesytek, ale w zasadzie
moze stanowi¢ wlasciwos¢ kazdego Swiadczenia oferowanego w obrocie. Informuje bowiem
o czasie ustugi. Szybkie moga by¢ ustugi lekarskie, gastronomiczne, projektowania stron

internetowych badz edukacyjne.

Nalezy takze zwrdci¢ uwage, ze wiekszos¢ przymiotnikéw opisujacych towary
moze by¢ zastosowana do wskazania informacji na temat niemal kazdej ushugi.

Ograniczenia w tym zakresie dotycza jedynie ksztattu lub innych wiasciwosci postrzeganych

850 wyr. WSA w Warszawie z 15.03.2019 r., VI SA/Wa 2114/18, Legalis nr 1940199.
1 wyr. WSA w Warszawie z 23.04.2013 r., VI SA/Wa 1526/12, Legalis nr 781997.
852 C-494/08 P, pkt 29.
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wylacznie fizycznie. Katalog cech okreslajacych ustugi jest tak naprawde niewyczerpany.
Z tego powodu wydaje si¢, ze ocena konkretno$ci powinna zmierza¢ do ustalenia,
czy informacja przekazywana przez oznaczenie jest postrzegana przez odbiorcow jako cecha
danej ushlugi, niezaleznie od tego, czy moze by¢ ona przypisana réwniez innym ustugom,

czy tez jako np. wylacznie komunikat marketingowy.

Wypada zgodzi¢ si¢ z twierdzeniem, ze ocena powinna by¢ przeprowadzana
dwuetapowo. Niemniej, nalezy przyja¢, ze analiza oznaczenia jako takiego stuzy
wyeliminowaniu z kategorii oznaczen konkretnie opisowych znakdéw, ktore ze wzgledu
na powszechne uzycie w obrocie, staly si¢ dla odbiorcow zwrotami nieodnoszacymi si¢ w ogole
do wilasciwosci ustug. Testu konkretnosci nie spelniaja wobec tego przede wszystkim
oznaczenia, ktore - cho¢ w sposob obiektywny moga by¢ postrzegane jako odniesienie do ustug
- to na skutek ich rynkowego, masowego uzycia, staly si¢ zwrotami niepostrzeganymi

jako opisowe.

Podkreslenia wymaga rowniez ztozony charakter wspotcze$nie wykonywanych ustug,
ktére mogg polega¢ na $wiadczeniu réznych czynnosci przez réozne osoby, w réznym miejscu
i wroznym czasie. [lustruje to okreslenie usfugi doradztwa informatycznego, ktore jest obszerne
znaczeniowo. Moze obejmowac¢ wiele czynnos$ci - takich jak: testowanie sprzetu
informatycznego, poradnictwo informatyczne, projektowanie infrastruktury informatycznej
na rzecz osob trzecich lub tworzenie 1 projektowanie indeksow informacji opartych na stronach
internetowych dla osob trzecich. Analogicznie — usfugi edukacyjne moga obejmowac
swiadczenia takie jak kursy jezykowe, korepetycje doszkalajace 1 prowadzenie placéwek
o$wiatowych. Nawet sformutowanie usfugi fryzjerskie, ktére wydaje si¢ precyzyjne
1 jednoznaczne, moze oznacza¢ wiele réznych i mozliwych do wyodrgbnienia czynno$ci —
moga to by¢ §wiadczenia kierowane wobec ogdtu odbiorcow, specyficzne ustugi uktadania

wlosow na imprezy okolicznosciowe badz ustugi farbowania wlosow.

Kwestia ta oczywiscie moze ujawnic si¢ w ramach oceny opisowego charakteru znakow
towarowych, ktore moga by¢ przeznaczone do odrozniania ogolnie ujetych towarow.
Niemniej, w przypadku ustug ma szczegdélne znaczenie - z uwagi na czgste postugiwanie si¢
generalnymi okres§leniami. Zasygnalizowanego problemu nie rozwigzuje wyrok TSUE
w sprawie [P Translator. Przypomnie¢ nalezy, ze w przywolanym orzeczeniu Trybunat

wyjasnil, ze zakres ochrony znaku powinien wynika¢ z dostownego brzmienia poszczegdlnych
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termindw w wykazie®>. Jak bowiem wynika z przedstawionych przyktadow, inherentna cecha
poje¢ wykorzystywanych na okre$lenie wielu uslug jest ich generalny charakter.
Wynika to z niematerialno$ci jako cechy definiujacej zachowanie. Nalezy zatem rozwazyd¢,
czy oznaczenie jest opisowe juz wowczas, gdy opisuje tylko jedng mozliwg do wyodrebnienia
czynno$¢ sktadajacg si¢ na ustuge, czy tez musi stuzy¢ do opisu wszelkich ustug mieszczacych

si¢ pod ogblnym, parasolowym hastem.

Wydaje si¢, ze uzasadnione jest pierwsze ze wskazanych rozwigzan. Takie ujecie
wynika z konieczno$ci uwzglednienia zakresu wylacznosci, jaka zgtaszajacy uzyskuje poprzez
rejestracje oznaczenia. Jezeli znak zostal zgloszony dla ogdlnej ustugi, to jego ochrona
w praktyce obejmuje wszystkie te czynnosci, ktore moga zostaé objete tym ogolnym
okresleniem. Z tego powodu oznaczenie jest opisowe juz wtedy, gdy jego tres¢ ma charakter
informacyjny w stosunku do tylko jednej ustugi dajacej si¢ wyodrebni¢ w ramach szerszego
zbioru. W takich sytuacjach mozna uniknaé zarzutu opisowosci poprzez zawarcie w wykazie
towarow 1 ustug wylaczenia ustugi, wzgledem ktérej oznaczenie ma charakter informacyjny.
Nalezy jednak wowczas postawi¢ pytanie: czy znak nie ma charakteru mylacego?
Wydaje sie, ze w wiekszosci przypadkow tak wilasnie bedzie. Wypada zasygnalizowac, ze

przedstawiona interpretacja jest akceptowana w orzecznictwie sadéw unijnych®?.

III.  Cecha bezpoSredniej opisowosci

Oznaczenie jest opisowe, gdy spelnia test bezposrednio$ci opisowego przekazu.
Jest tak wowczas, gdy znak informuje o cechach konkretnej uslugi w sposob wyrazny

5

i jednoznaczny®, bez koniecznosci przeprowadzania dalszych procesow mySlowych.

Znak ma by¢ opisowy na pierwszy rzut oka, nie za$§ droga skojarzen lub wnioskowania.

Omawiana regula budzi najwigksze watpliwosci 1 jest przedmiotem sporow zaréwno
w literaturze, jak i w orzecznictwie®®. Jest tak ze wzgledu na plynng granice
miedzy bezposrednim przekazem a informacjg uzyskiwang w drodze dedukcji, w nastepstwie

skojarzen. Zakaz rejestracji nie obejmuje bowiem znakow aluzyjnych. Sa to oznaczenia,

858 C-307/10, pkt 61.

854 wyr. SP1z 10.10.2006 1., T-302/03, PTV przeciwko OHIM (map&guide), ECLI:EU:T:2006:296, w ktérym SPI
przyjat, ze znak map&guide jest opisowy w odniesieniu do ustug programowania komputerowego, chociaz opisuje
jedynie niektore ustugi z tej grupy, tzn. takie, ktore oferujg plany miast i przewodniki turystyczne.

5 U. Prominska, w: Prawo, s. 212; W. Wtodarczyk, Zdolnosé, s. 179.

58 U. Hildebrandt, w: EU Trade Mark, s. 80.

189



ktore - co prawda - sugerujg cechy ustugi, ale nastepuje to w sposob nieoczywisty, wymagajacy
okreslonych zabiegéw myslowych. Dotyczy to zwlaszcza skrotowcow lub neologizmoéw,
a zatem wyrazen, ktore nie maja okreslonego w stownikach lub leksykonach znaczenia.

Znaki aluzyjne czesto sg tworzone w drodze potaczenia opisowych elementéw w jedno stowo.

Zgodnie z utrwalong linig orzecznicza, znak jest opisowy wowczas, gdy jako calos¢
ma wylgcznie informacyjny charakter. Moze zdarzy¢ si¢ tak, ze oznaczenie zlozone
z elementdw opisowych nie jest — postrzegane jako cato$¢ — objete zakazem rejestraci.
Ma to miejsce na przyktad wowczas, gdy potaczenie sktadnikow informacyjnych stanowi
nieoczywisty ich zwigzek, a nie prostg sume¢ elementow opisowych. Ocena tego rodzaju
przypadkéw powinna by¢ szczegolnie ostrozna i, co trzeba podkresli¢, dokonywana w sposob
restrykcyjny. To podejscie jest uzasadnione potrzebg ochrony interesu publicznego, ze wzgledu
na ktory ustanowiono zakaz rejestracji oznaczen opisowych. Zbyt liberalna praktyka prowadzi
do nadmiernego zawlaszczania oznaczen, ktore powinny pozosta¢ w domenie publiczne;j.
Standardem zatem powinna by¢ szczeg6lna ochrona obrotu, wyrazajaca si¢ w zakazie
rejestracji znakéw jedynie pozornie aluzyjnych. Za takie nalezy postrzegaé te oznaczenia,
ktére nie maja odpowiednika stownikowego, ale ktore stanowia proste potaczenie elementéw
informacyjnych. Przyktadem znaku pozornie aluzyjnego jest oznaczenie Greenworld dla ushug
sprzedazy detalicznej w zakresie paliw oraz przesylania, transportu i dystrybucji energii
elektrycznej®’. Zestawienie znaku z ustugami, dla ktorych jest on przeznaczony, prowadzi do
natychmiastowego wniosku o pochodzeniu towardéw, bedacych przedmiotem ustug.
Przymiotnik green jest powszechnie wykorzystywany do okre§lenia energii pochodzacej
z odnawialnych zrodet. W potaczeniu ze stowem world tworzy prostag sum¢ dwoch wyrazow,

majacych okreslone znaczenie i odwotujacych sie do wtasciwosci ustug.

Zastosowanie regul konkretnej 1 bezposredniej opisowosci moze stwarza¢ trudnosci
zwlaszcza w zwigzku z zasygnalizowanym juz zagadnieniem dwoistosci opisowego charakteru
znakow ustugowych. Czgsto zdarza si¢ bowiem tak, Zze oznaczenie zgloszone dla ustug
nie informuje o jej wlasciwos$ciach, ale przekazuje informacj¢ o towarze (lub ustudze),
przy pomocy ktorego ustugi s3 Swiadczone lub ktory stanowi przedmiot ustug.
Zazwyczaj nastgpuje to przez proste nazwanie towaru badz jego cechy, w tym jakosci, np. latte
- dla ustug gastronomicznych, nozZyczki - dla ushug fryzjerskich, Grand Angle - dla produkcji
filmow reklamowych, Vapeur - dla kontroli urzadzen produkujacych pare badz ftodka - dla ustug

857 T-106/14.
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transportowych. Nalezy tym samym rozwazy¢, czy zasada konkretnosci opisowego charakteru
znaku ustugowego powinna by¢ rozszerzana roOwniez na towary, ogélnie moéwiac, zwigzane

z ustugami.

Problem ten zostat dostrzezony w literaturze®*®. Zdaniem K. Landolta, ktéry dokonat
przegladu wczesnej praktyki niemieckiego 1 francuskiego urzedu w tym zakresie,
dato si¢ wyrozni¢ dwa stanowiska. Podejscie niemieckie charakteryzowato si¢ rygoryzmem
oceny — oznaczenia ustugowe odnoszace si¢ do towarow, zwlaszcza nazwy towarow,
traktowano jako opisowe albo niedystynktywne z uwagi na konieczno$¢ pozostawienia
ich dostepnymi dla wszystkich (Freihaltebediirfnis)®*°. Bardziej liberalne podejécie francuskie

dopuszczato takie znaki do rejestracji, przyjmujac ze sa one jedynie sugestywne®.

Analiza obecnej praktyki decyzyjnej organoéw rejestrujacych sktania do wniosku,
Ze przyjeto rozwigzanie zaproponowane w nauce niemieckiej. W ostatnim czasie nastgpujace
znaki zostaly uznane za opisowe: City Train - dla konserwacji pojazdéw oraz projektowania
pojazdow, czesci i podzespotdow pojazdow®®!, Cine Action - dla transmisji audycji filmowych,
telewizyjnych lub radiowych®?, Smarter Travel - zawierajacy symbol walizki dla ushig

663 Konto osobiste standard - dla prowadzenia

turystycznych i zwigzanych z podr6zowaniem
rachunku osobistego shuzacego do gromadzenia wktadéw oszczednosciowych®®, Polbar -
dla ustug weterynaryjnych®S, CONTINENTAL - dla opieki nad psami i ich hodowli®®®,
Under 1000 - dla sprzedazy dziet sztuki®® oraz original excellent dermotest
3-star-guarantee.de - dla ushug laboratoryjnych i badan medycznych®®. Ich opisowo$¢ zostata
ustalona wiasnie przez odniesienie do przedmiotow zwigzanych ze Swiadczeniem ushug.
Mogtly to by¢ narzedzia, z wykorzystaniem ktorych sa one wykonywane (pojazd; walizka;

konto bankowe; testy medyczne charakteryzujace si¢ wysoka jakoscia, ktorych wyniki

858 K. Landolt, Die Dienstleistungsmarke, s. 65-67.

559 Ibidem, s. 65.

580 1hidem, s. 66.

%1 wyr. Sadu z 21.06.2017 r., T-699/15, City Train przeciwko EUIPO (CityTrain), ECLI:EU:T:2017:409.

862 Znak bedacy przedmiotem postepowania stanowi potoczne okreslenie filmu akcji w j. niemieckim; zob. wyr.
SPI1z31.01.2001 r., T-135/99, Taurus-Film przeciwko OHMI (Cine Action), ECLI:EU:T:2001:30.

63 wyr. Sadu z 9.11.2016 r., T-290/15, Smarter Travel Media przeciwko EUIPO (SMARTER TRAVEL),
ECLL:EU:T:2016:651.

664 7.230172.

565 wyr. WSA w Warszawie z 30.04.2008 r., VI SA/Wa 262/08, Legalis nr 164825.

66 wyr. Sadu z 17.04.2013 r., T-383/10, Continental Bulldog Club Deutschland przeciwko OHIM
(CONTINENTAL), ECLI:EU:T:2013:193.

7 EUTMA nr 017893644.

668 wyr. Sadu z 14.12.2018 r., T-801/17, Dermatest przeciwko EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-
guarantee.de), ECLI:EU:T:2018:970.
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sg mozliwe do sprawdzenia za posrednictwem strony internetowej) lub ich przedmiot (filmy
akcji, dziela sztuki o warto$ci mniejszej niz tysige, kury rasy polbar, psy rasy continental

buldog).

Rozpatrujac powyzsze zagadnienie, nalezy zauwazy¢, ze katalog cech determinujacych
uznanie oznaczenia za opisowe jest jedynie przyktadowy. Moze obejmowaé réwniez inne,
niewymienione w ustawie wtasciwos$ci. Pytanie brzmi: czy przedmiot ustugi badz narzedzie
wykorzystywane do jej §wiadczenia stanowig samodzielng, odrebng ceche, ktorej ustalenie

pozwala na odmowge rejestracji znaku?

Wydaje sig¢, ze zakaz rejestracji powinien obejmowac te znaki, ktore wskazuja na towary
zwigzane z ushugami, jezeli w opinii odbiorcOw sg one natychmiast wigzane z tymi ustugami.
Wiasciwy krag odbiorcow moze bowiem postrzega¢ dany znak jako informacj¢ o ustudze
albo jako fantazyjne nawigzanie do niej. Pierwszy przypadek jest prawdopodobny
w odniesieniu do zwrotow opisujacych towar (badz jego wilasciwosci) o silnym zwigzku
z ustugami. Jezeli jednak oznaczenie odnosi si¢ do ustugi poprzez okreslenie towaru lub jego

cech jedynie w drodze dalekich skojarzen, to nie jest ono opisowe.

Wypada podkresli¢, ze zwiazek miedzy towarami, do ktorych oznaczenie si¢ odwotuje,
a ustugami, dla ktorych jest ono zgloszone, nie powoduje kazdorazowo, ze znak jest opisowy
dla ustug. Powinno si¢ wykluczy¢ jakikolwiek automatyzm ocen w tym zakresie.
W tym aspekcie nalezy zwrdci¢ uwage na decyzje UPRP w sprawie znaku graficznego,
przedstawiajacego posta¢ koguta dla uslug zgrupowania na rzecz osob trzecich réznych
towarow w czesci dotyczacej sprzedazy produktow piekarniczych. Znak zostat uniewazniony
tylko z tego powodu, ze ,przedstawia de facto rodzaj wyrobu piekarniczego’®.
Wydaje si¢, ze organ zbyt pochopnie ustalil opisowy charakter znaku dla wskazanych ustug,

przenoszac bezposrednio argumentacj¢ dotyczaca opisowosci znaku dla towaréw do ushug.

Takie podejscie nie uwzglednia réznic migdzy towarami a ustugami jako substratem znaku.

Dla oceny opisowego charakteru znaku nie ma znaczenia ekonomiczna istotnos¢ dane;j
wlasciwosci®’®. Nie jest tak, ze jedynie znaki informujace o zasadniczych cechach ustug

sa wylaczone spod rejestracji. Przeszkoda powinna znalez¢ zastosowanie we wszystkich

569 11T Sp.502.2015.

670 7Zagadnienie istotnosci cechy opisywanej przez oznaczenie jest odmiennie interpretowane w orzecznictwie,
takze sadow unijnych. Liberalna praktyka odwotuje si¢ do ustalen z wyroku w sprawie Baby-Dry, w myS$l ktoérych
znak opisowy to znak odnoszacy sie do co najmniej jednej z zasadniczych cech towaru lub ustugi. Przedstawione

w pracy restrykcyjne zapatrywanie podaza natomiast za rozumowaniem Trybunatu w sprawie Postkantoor, zob.
C-363/99, pkt 102; U. Hildebrandt, w: EU Trade Mark, s. 77.
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przypadkach, w ktorych informacja jest lub moze by¢ przydatna do opisu ushugi.
Interes publiczny wymaga bowiem zapewnienia dostepnosci nie tylko tych oznaczen,
ktére odwoluja si¢ do istotnych cech ushug, a kazdego oznaczenia niosgcego wylacznie
informacyjny przekaz w odniesieniu do zgloszonych ustug, bez wzgledu na wage tego
przekazu. Nalezy przy tym pamigta¢ o tym, ze ocena jest dokonywana z perspektywy
wiasciwego kregu odbiorcow. Oznacza to, ze konsument prawdopodobnie nie dostrzeze
informacyjnego przekazu oznaczenia, gdy opisuje ono wilasciwosci niecharakteryzujace
co do zasady ustugi okreslonego rodzaju. W takich sytuacjach nalezy rozwazy¢, czy istnieje,
zwlaszcza uwzgledniajgc kryterium aktualno$ci, rzeczywista potrzeba pozostawienia danego

znaku w domenie publiczne;.

IV.  Oznaczenia wskazujace na pochodzenie geograficzne uslugi

Ostatnia uwaga, ktora wypada poczyni¢ w odniesieniu do znakéw ustugowych
opisowych, dotyczy jednej z cech wushlugi, jaka jest pochodzenie geograficzne.
To zagadnienie jest interesujagce i wymaga komentarza juz chocby z tego wzgledu,

ze pochodzenie geograficzne nie stanowi wlasciwos$ci zwykle przypisywanej ustugom.

Rozwazania nalezy rozpocza¢ od wyjasnienia, ze Trybunal zajat stanowisko
w przedmiocie znakow opisowych wskazujacych na pochodzenie geograficzne towaru

w wyroku w sprawie Windsurfing Chiemsee®’!

. W orzeczeniu przyjeto, ze oznaczenie bgdace
nazwg geograficzng nie podlega rejestracji nie tylko wtedy, gdy stanowi w dacie zgloszenia
nazwe¢ generalnie znang lub znang w odniesieniu do okreslonych towarow 1 w konsekwencji
wlasciwy krag odbiorcow wigze je z tymi towarami. Odmowa rejestracji powinna nastgpi¢
takze wowczas, gdy mozna rozsadnie zatozy¢, ze w przysztosci wytworzy si¢ zwigzek
miedzy nazwg a towarami, biorgc pod uwage w szczegolnosci stopien znajomos$ci nazwy,
cechy miejsca oznaczonego nazwa i kategorie towaréw®’?. Zdaniem Trybunahu taki zwiazek

nie musi koniecznie wyraza¢ si¢ w tym, ze dane towary sg wytwarzane w okre§lonym miejscu.

Moze on polega¢ na innych powigzaniach, np. fakcie, Ze sa one tam projektowane.

W wyroku wyjasniono, Ze nazwa geograficzna nie jest objeta zakazem rejestracji,
jezeli nie jest znana wlasciwemu kregowi odbiorcéw jako taka lub jako oznaczenie

geograficzne. Opisowa nie jest takze nazwa, ktora ze wzgledu na cechy miejsca (np. gory,

571 wyr. ETS z 4.05.1999 r., spr. pot. C-108/97 oraz C-109/97, Windsurfing Chiemsee, ECLI:EU:C:1999:230.
572 Ibidem, pkt 32.
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jezioro), nie moze by¢ postrzegana przez odbiorcow jako wskazanie pochodzenia

geograficznego®’>.

Determinujacy dla ustalenia opisowosci znaku jest zatem zwigzek
migdzy nazwag a towarami. Stanowisko Trybunatu przedstawione w sprawie Windsurfing
Chiemsee stanowi wytyczng w ocenie opisowosci oznaczen, bedacych lub zawierajacych

nazw¢ geograficzna.

Zastosowanie wskazanych w wyroku kryteriow do znakow ustugowych wymaga
uwzglednienia ich szczegdlnych cech. Ustluga jest czynno$cia, ktéra ma charakter potencjalny
1 nietrwaly. Co do zasady zostaje skonsumowana wraz z momentem jej wytworzenia.
Nalezy zatem rozwazy¢, jak powinno by¢ rozumiane pojecie pochodzenia ustugi w konteks$cie
oznaczen wytacznie opisowych. Nastepnie wypada podja¢ dyskusje w celu ustalenia,
czy kryteria sformutowane przez Trybunal w sprawie Windsurfing Chiemsee powinny znalez¢

zastosowanie wprost do znakéw ustugowych.

Pierwsza kwestie nalezy rozpoczaé¢ od wskazania na niefortunno$¢ sformutowania
zawartego w art. 129! ust. 1 pkt 3 p.w.p. W przepisie bowiem wylaczono od rejestracji znaki
sktadajace si¢ wylacznie z elementéw mogacych wskazywaé m.in. na pochodzenie ushugi.
Redakcja p.w.p. w tym zakresie odbiega od brzmienia dyrektywy 2015/2436, ktora przewiduje
zakaz rejestracji znakow odnoszacych si¢ wylacznie do pochodzenia geograficznego ustugi.
W literaturze sygnalizuje sig, ze zakres tej przeszkody w odniesieniu do cechy pochodzenia
w polskim porzadku prawnym jest ujety szerzej niz w prawie unijnym®’,
Jest przy tym oczywiste, ze nie chodzi o pochodzenie komercyjne. Komunikat o handlowym
pochodzeniu  stanowi  podstawowa  informacj¢  przekazywang  przez  znak.
Inne rozumienie przywotanej normy prowadzitoby do sprzecznoéci prakseologicznej art. 129!
ust. 1 pkt 3 p.w.p. z art. 120 ust. 1 p.w.p., ktory zawiera definicj¢ normatywna znaku
towarowego. Kwestia ta stala sie zreszta przedmiotem wypowiedzi sadu administracyjnego®”>.
Zgodzi¢ si¢ nalezy z teza, ze regulacja znakéw opisowych odnoszacych si¢ do pochodzenia
towarow lub ustug w p.w.p. jest nieprecyzyjna. Niemniej, bioragc pod uwage otwarty katalog
cech determinujacych opisowos¢, nalezy sadzi¢, ze roznica miedzy prawem polskim a unijnym

w tym zakresie jest pozorna.

673 Ibidem, pkt 34-37.
674 W. Gierszewski wyréznia przy tym przeszkody zwigzane z pochodzeniem geograficznym lub z pozostatymi

formami pochodzenia — zob. W. Gierszewski, Przeszkoda, s. 216.
575 wyr. WSA w Warszawie z 23.03.2007 r., VI SA/Wa 2184/06, Legalis nr 281449.
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Przez pochodzenie geograficzne ustugi nalezy rozumie¢ przede wszystkim miejsce,

w ktorym jest ona $wiadczona®’®.

To najbardziej intuicyjne rozumienie tego stowa.
O ile w przypadku obrotu towarowego miejsce sprzedazy nie wskazuje z reguly pochodzenia
geograficznego®”’, o tyle w przypadku ustug takie ujecie jest logiczne. Co do zasady ustuga jest
wytwarzana i $wiadczona w tym samym momencie, w tym samym miejscu oraz przez podjecie
tej samej czynnosci (zespotu czynnos$ci). Warto przy tym zwroci¢ uwage na wyrok Trybunatu
dotyczacy znaku Neuschwanstein. Zdaniem sagdu unijnego miejsce sprzedazy ,,nie moze jako
takie oznacza¢ wiasciwosci, jakosci lub swoistych cech zwigzanych z pochodzeniem
geograficznym tych towaréw i ushug, takich jak rzemiosto, tradycja lub kultura”®®,
Rozstrzygnigcie budzi watpliwosci. Wydaje si¢, ze Trybunat nie rozwazyt kwestii odmiennej

natury towarow i ustug.

Pochodzenie geograficzne ustugi moze takze by¢ wigzane z siedzibg podmiotu.
W wielu przypadkach miejsce §wiadczenia i siedziba ustugodawcy sg ze sobg zbiezne, chociaz
nie ma w tym zakresie zasady. Wydaje si¢, ze przez to pojgcie mozna réwniez rozumiec
- w zalezno$ci od charakteru konkretnych ustug - specjalizacje badz przedmiot $wiadczen.
Takie ujecie charakteryzuje zwlaszcza ushugi gastronomiczne (np. kuchnia wloska, japonska)
oraz zwigzane z ochrong zdrowia (masaz tajski, medycyna chinska). Na ptaszczyznie problemu
opisowos$ci oznaczen ustugowych moze powsta¢ watpliwos¢, czy tego rodzaju odniesienia
stanowig odwotanie do przedmiotu ustug czy tez do ich pochodzenia geograficznego.
Dyskusja w tym zakresie nie prowadzi jednak do odmiennego rezultatu. Bez wzgledu na to,
jaka ceche te oznaczenia opisuja, nalezy stwierdzi¢, ze charakteryzuje je brak konkretnej

zdolnosci odrdzniajace;.

Wreszcie wypada odnotowa¢ mozliwo$¢ utozsamiania uslug z nazwami
geograficznymi, ktore wzbudzaja pozytywne skojarzenia, najczescie] zwigzane z wysoka
jakoscig lub renomg $wiadczen. Przykladem jest Dolina Krzemowa. To nazwa uzywana
dla okreslenia miejsca w Stanach Zjednoczonych, w ktorym siedzibe maja przedsigbiorstwa

technologiczne. Wydaje si¢ wobec tego, ze okreSlenie pochodzenie geograficzne ushug

676 T-402/16, pkt 21.

877 Opinia rz.g. M. Watheleta z 11.01.2018 r., C-488/16 P, Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise
przeciwko EUIPO, ECLI:EU:C:2018:3.

578 wyr. TSUE z 06.09.2018 1., C-488/16 P, Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise przeciwko
EUIPO, ECLI:EU:C:2018:673, pkt 50.
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jest wieloznaczne. Decydujacy wptyw na ustalenie, co nalezy przez nie rozumie¢, ma charakter

konkretnej ustugi.

Jak stwierdzit Trybunat w wyroku Windsurfing Chiemsee, oznaczenie jest opisowe ze
wzgledu na wskazanie pochodzenia geograficznego ustug, jezeli wiasciwy krag odbiorcow
postrzega je badz moze je postrzegaé jako informacje o ustudze. Informacyjny charakter znaku
wynika ze zwigzku migdzy nim a nazwg geograficzng. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na dwa

aspekty.

Po pierwsze, prawo znakow nie wprowadza generalnego zakazu rejestrowania oznaczen
odnoszacych si¢ do nazw geograficznych. Istnieje konsensus w przedmiocie tego,
ze takie nazwy moga by¢ chronione jako znaki. Jezeli wtasciwy krag odbiorcow jest swiadomy,
ze dana nazwa geograficzna lub oznaczenie geograficzne nie moga stanowi¢ o pochodzeniu
ustug, to znak nadaje si¢ do rejestracji. Odbiorcy moga bowiem w ogole nie zna¢ danej nazwy,
a w konsekwencji nie mogg jej utozsamia¢ z okre§lonym miejscem. Ta regula znajduje
zastosowanie najczesciej w odniesieniu do egzotycznych nazw niewykazujacych jakichkolwiek

zwigzkow z uslugami lub do nazw nieznanych odbiorcom tych ustug.

Wydaje si¢, ze pochodzenie geograficzne ustug generalnie nie odgrywa tak istotnej roli
jak w obrocie towarowym. Stanowi to konsekwencj¢ charakteru ustug in genere.
Ich $wiadczenie jest poprzedzone nawigzaniem kontaktu przez potencjalnego klienta
z ustlugodawca. Z tego tez wzgledu odbiorcy majg zwykle mozliwo$¢ ustalenia rzeczywistego
pochodzenia ustugi. Sa oczywiscie ustugi slabiej 1 silniej wigzane przez klientele
z oznaczeniami geograficznymi. Niektore z nich za§ w ogdle nie wykazuja takiego zwiazku.
Wowcezas oznaczenia skladajagce si¢ z nazw geograficznych nie s3 opisowe.
Najwiekszy ,,potencjal” informacyjnego charakteru wykazuja nazwy stosowane w celu
odréznienia ustug zwigzanych z nieruchomos$ciami (Biuro Nieruchomosci WROCLAW),
turystycznych 1 przewozowych (Biuro Podrozy Azja, Taxi Krakow), kulturalnych,
rozrywkowych 1 sportowych (Festiwal w Cannes) oraz, jak juz zasygnalizowano,
gastronomicznych, hotelarskich, medycznych i1 uzdrowiskowych. Ocena konkretnej zdolnosci
odrdzniajacej oznaczen przeznaczonych do odrdzniania tych ustug powinna by¢ szczeg6lnie
wywazona. Musi uwzglednia¢ specyficzne uwarunkowania, w jakich te ustugi sa §wiadczone,
w tym przede wszystkim wplyw, jaki jest przypisywany miejscu na jako$¢ ustug.
Pewien problem wigze si¢ naturalnie z obrotem on-line. Nalezy jednak przyjac, ze przecigtny

odbiorca jest §Swiadomy charakteru nazw geograficznych stosowanych dla ustug §wiadczonych
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w sieci. Wie, ze majag one wylacznie fantazyjny charakter. Kwestia ta powinna by¢

uwzgledniana podczas ustalania zdolnosci odrézniajacej znakow ustugowych.

Po drugie, nalezy pami¢ta¢ o regule aktualnosci. Znak jest opisowy takze wowczas,
gdy okreslona informacja moze by¢ przydatna do wskazywania na pochodzenie geograficzne
ushugi. Sciste rozumienie tej zasady prowadzi do wniosku, ze kazda nazwa geograficzna,
o ile odnosi si¢ do miejsca w Polsce (i odpowiednio — w Unii Europejskiej), moze stanowic
oznaczenie przydatne, cho¢by potencjalnie, do opisu ustlugi. Z tego wzgledu, ze ustugi moga
by¢ $wiadczone wszedzie, to kazde odniesienie do miejsca powinno by¢ traktowane
jako  przejaw  (przynajmniej potencjalnego) informacyjnego charakteru znaku.
Przyjmujac tak rygorystyczne stanowisko, nalezatoby zastrzec, ze nie obejmuje ono nazw
zagranicznych. Jest jasne, ze ustugi $wiadczone w Polsce (Unii Europejskiej) nie moga
pochodzi¢ z obszaru spoza Polski (Unii Europejskiej). Z tego tez powodu uzycie nazw
zagranicznych - jako oznaczen odrézniajacych ustugi - nie powinno w wielu przypadkach
skutkowaé uznaniem ich za wylacznie opisowe®”. Z drugiej strony, postulat aktualnosci
powinien by¢ konfrontowany z konieczno$cig oceny oznaczenia z perspektywy wilasciwego

kregu odbiorcow.

Z tego tez wzgledu wydaje si¢, ze zasadne jest wywazenie racji wynikajacych
z powyzszych regul. Nalezy przyjac, ze znaki ustugowe charakteryzuja si¢ wicksza zdatnoscia
do informowania o pochodzeniu ustugi. Ich potencjal i w zasadzie nieograniczona w aspekcie
terytorialnym mozliwos¢ s$wiadczenia powoduja, ze kazde oznaczenie sktadajace sig
ze wskazania miejsca geograficznego moze by¢ zakwalifikowane jako opisowe.
Nalezy jednak podkresli¢, ze wtasciwy krag odbiorcow z reguty nie bedzie odnosit danej nazwy
jako informacji o pochodzeniu ustugi. Z perspektywy odbiorcéw takie oznaczenia nie kreuja
zadnego zwigzku miedzy nazwa geograficzng a ustuga oznaczang tg nazwa, jezeli jest ona
swiadczona poza danym miejscem. Wzglad na przyjety model oceny dokonywanej ,,oczami”
odbiorcéw przemawia za stanowiskiem, ze oznaczenia uslugowe powinny znacznie czesciej
wymykaé si¢ spod przeszkody opisowosci, nawet jezeli stanowig lub zawieraja nazwe
geograficzng. Tezg t¢ nalezy jednak uzupetnic¢ o stwierdzenie, ze badanie konkretnej zdolnosci
odrozniajacej, w tym opisowosci znaku, musi uwzglednia¢ charakter ustug 1 generalne

znaczenie nazw geograficznych w danym sektorze. Im silniejszy jest wptyw takich oznaczen

879 R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 195.
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ze wzgledu na rodzaj uslug, tym wigksze niebezpieczenstwo kwalifikacji oznaczenia

jako znaku opisowego.

W praktyce zdarzaja si¢ odmowy rejestracji znakow, ktore stanowig nazwy znanych
regiondw, niezwigzanych jednak z okreslonymi ustugami. Problem ten obrazuja przyktady
znakow: MONACO®® dla ushig transportowych, rozrywkowych oraz tymczasowego
zakwaterowania; SUEDTIROL%! dla ushug biurowych, logistycznych i prawnych

oraz berlinGas dla produkcji energii elektrycznej®®?. Oznaczenia te nie zostaty zarejestrowane,

bowiem stwierdzono, ze odwoluja si¢ one bezposrednio do miejsca §wiadczenia ustug®®.
W orzeczeniach wskazywano na duze ryzyko wplywu rejestracji nazw duzych regionow

na relacje konkurencyjne®®*

. W $wietle stanowiska Sadu, takiego ryzyka nie ma w przypadku
nazw stosunkowo nieznanych, ktérych ,reputacja ogranicza si¢ do waskiej liczby towarow
lub ustug®®. Wojciech Gierszewski podaje w watpliwoéé prawidtowos¢ takich rozstrzygnieé.
Autor podkresla, ze przytoczone nazwy nie wykazuja jakiegokolwiek zwigzku ze zgloszonymi
ustugami®®. Nie slyna one z ustug danego rodzaju. Nie jest takZze mozliwe ustalenie,

czy zastyng z nich w przysztosci.

Nalezy podzieli¢ przedstawione stanowisko. Urzad, a w $lad za nim Sad,
nie zastosowaly si¢ do wytycznych wynikajacych z wyroku Windsurfing Chiemsee.
Wypada przypomnie¢, Zze nie ma zakazu rejestracji nazw geograficznych jako znakow.
Istnieje natomiast bezwzgledna przeszkoda udzielenia prawa na oznaczenia, ktére sktadaja sie
wylacznie z elementdéw mogacych wskazywa¢ pochodzenie geograficzne ustugi.
Wymaga to ustalenia zwigzku miedzy konkretnym miejscem a ustlugami, dla ktorych znak
zostal zgloszony. Odmowa rejestracji nazwy tylko z tego powodu, Ze okresla ona duzy region
badz jest znana, nie jest prawidtowa. Urzad powinien ustali¢, czy odbiorcy postrzegaja ja jako
informacj¢ o pochodzeniu uslugi. Przyktadowo, odmowa udzielenia prawa na znak
PASSIONATELY SWISS®®" byta uzasadniona tym, Zze Szwajcaria powszechnie kojarzy sie

z wysoka jakoscig ustug. Ustalenie informacyjnego charakteru oznaczenia bylo zatem

680 wyr. Sadu z 15.01.2015 r., T-197/13, MEM przeciwko OHIM (MONACO), ECLI:EU:T:2015:16.

881 wyr. Sadu z20.07.2016 r., T-11/15, Internet Consulting przeciwko EUIPO - Provincia Autonoma di Bolzano-
Alto Adige (SUEDTIROL), ECLI:EU:T:2016:422.

682 T_402/16.

683 T-197/13, pkt 20; T-11/15, pkt 43; T-402/16, pkt 21.

84 T-11/15, pkt 44.

685 Ibidem.

888 . Gierszewski, Przeszkoda, s. 227.

%7 wyr. Sadu z 15.12.2011 r., T-377/09, Mévenpick przeciwko OHIM (PASSIONATELY SWISS),
ECLI:UE:T:2011:753.
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poprzedzone stwierdzeniem zwigzku mie¢dzy dang nazwg geograficzng a uslugami objetymi

zgloszeniem.

Ocena opisowosci nazw, ktore nie s3 znane powszechnie, jest trudniejsza.
Oznaczenie ST ANDREWS®® zostalo uznane za opisowe dla ustug planowania wydarzen
rozrywkowych, konferencji, kongresow i seminariow - z tego wzgledu, ze jest nazwa
szkockiego miasta styngcego z golfa. Interesujaco przedstawiala si¢ kwestia rejestracji znaku
Cloppenburg®® dla ustug handlu detalicznego. Jest to nazwa niemieckiego miasta w Dolnej
Saksonii. Urzad wspolnotowy odmoéwit udzielenia prawa na oznaczenie, stwierdzajac
jego  opisowos¢. Przyjal mianowicie, ze nazwa jest znana konsumentom.
Zdaniem Sadu Pierwszej Instancji, taka ocena byla nieprawidlowa. W ramach oceny zdolno$ci
rejestracyjnej nazw geograficznych nalezy bra¢ pod uwage wszystkie istotne okolicznosci.
Naleza do nich migdzy innymi charakter ustug, ich renom¢, znajomo$¢ miejsca
wsérod odbiorcow, zwyczaje w danym sektorze oraz to, ,,w jakim zakresie pochodzenie
geograficzne omawianych ustug moze w oczach zainteresowanych kregéw mieé znaczenie
dla oceny jakosci lub innych cech”%®® ustug. Sad wskazat rowniez, ze pochodzenie geograficzne
h091

ustug handlowych ,nie jest zwykle uznawane za istotne w ocenie ich jakosci lub cec

Ustalenia SPI nalezy zaaprobowac.

Wydaje si¢ zatem, ze znaki ustugowe ze swej natury sa mniej podatne na zarzut
opisowosci, jezeli stanowig nazwy geograficzne. Jest tak ze wzgledu na charakter ustugi —
jednoczesno$s¢ momentu wytwarzania 1 $wiadczenia oraz konieczno$¢ zainicjowania
swiadczenia ustugi przez klienta. Istotnym czynnikiem sg takze zwyczaje branzowe.
Nalezy sadzi¢, ze konsumenci w wigkszos$ci przypadkoéw beda traktowali nazwy geograficzne

jako oznaczenia fantazyjne, a nie informacyjne.

§ 4. Znaki uslugowe wolne

Trzecig kategorig oznaczen pozbawionych konkretnej zdolnosci odrozniajacej sg znaki

wolne (konieczne, zwyczajowe). Zgodnie z przepisem art. 129! ust. 1 pkt 4 p.w.p. wylaczone

%88 wyr. Sadu z 20.11.2018 r., T-790/17, St Andrews Links przeciwko EUIPO (ST ANDREWS),
ECLL:EU:T:2018:811.

%89 wyr. SPI z 25.10.2005 r., T-379/03, Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg),
ECLIL:EU:T:2005:373.

690 T-379/03, pkt 49.

91 T-379/03, pkt 50.
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od rejestracji sg oznaczenia skladajace si¢ wytacznie z elementow, ktore weszty do jezyka
potocznego lub ktore sa zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach
handlowych. Tre$¢ tego przepisu jest w obecnym stanie prawnym zbiezna z art. 4 ust. 1 lit. d

dyrektywy 2015/2436.

Zakaz rejestracji dotyczy oznaczen, ktore rozpatrywane jako calo$¢ stanowig element
jezyka potocznego badz zwrot zwyczajowy. Cecha wylacznosci, o ktoérej] mowa w przepisie,
powinna by¢ interpretowana tak samo jak na gruncie przeszkody wylacznie opisowego
charakteru znaku. Jezeli oznaczenie zawiera — poza elementami okreslonymi w normie art. 129!
ust. 1 pkt 4 p.w.p. — inne elementy, to nalezy stwierdzi¢ posiadanie przez nie zdolno$ci

ochronnej, chyba ze zachodza inne przeszkody®*2.

Omawiana przeszkoda dotyczy w istocie dwoch typoéw znakdw, chociaz roznica migdzy
nimi jest subtelna®?. Wspolng ich cechg jest natomiast fakt petnienia okre$lonej funkcji
znaczeniowej. Wyraza sie ona w umozliwieniu skrotowego wyrazania danych tresci®®.
Ze wzgledu za$ na powszechne uzycie tych oznaczen, w tym rowniez w obrocie gospodarczym,
istnieje potrzeba pozostawienia ich w domenie publicznej. Innymi stowy, nazwy rodzajowe

s3 ,,uosobieniem wolno$ci pewnego zasobu jezyka%*>.

Pierwsza grupa znakéw wolnych jest okrelana jako nazwy towar6w® lub nazwy
rodzajowe®”’. Nalezy do niej kazde oznaczenie skladajace sie wylacznie z elementow,
ktore weszly do jezyka potocznego. Sg to zatem takie zwroty, ktore na skutek eksploatacji
staly si¢ nazwami towaréw lub ustug. Warto podkresli¢, ze w tym aspekcie wyraza si¢
dynamiczny charakter znaku. Jest to instrument, ktéry funkcjonuje w obrocie 1 shuzy
do komunikacji migdzy jego uczestnikami — tak przedsigbiorcami chcacymi zby¢ wytwarzane
przez siebie dobra, jak 1 odbiorcami zainteresowanymi ich nabyciem. Zdarza si¢, ze na skutek

powszechnego uzywania przez wielu przedsigbiorcow stowa niemajacego okreslonego

82 wyr. SPI z 24.09.2008 r., T-248/05, HUP Uslugi Polska v OHMI - Manpower (LT.@MANPOWER),
ECLI:EU:T:2008:396, pkt 61. Wyrok utrzymat w mocy TSUE — post. TSUE z 24.09.2009 r., C-520/08 P, HUP
Uslugi Polska v OHIM, ECLI:EU:C:2009:582.

893 U. Prominska, Prawa, s. 408.

894 K. Szczepanowska-Koztowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 666.

95 J Mordwitko-Osajda, Znak, s. 226.

8% . Wilodarczyk, Zdolnosé, s. 217.

87 U. Prominiska, Whasnos¢, s. 422. Warto jednak podkresli¢, ze w kom. do rozp. z 1928 r. A. Ponikto i J. Gutowski
wyraznie odrozniali nazwy towaru i nazwy rodzajowe. Te pierwsze byly znakami stownymi, pierwotnie
stanowigcymi nazwy fantazyjne, ktore na skutek powszechnego uzywania dla oznaczania tych samych towaréw
utracity zdolno$¢ petienia funkcji znaku, a staly si¢ nazwa konkretnego towaru, towaru pewnego gatunku lub o
pewnych cechach. Jako przyktad wskazano stowo formalin. Nazwy rodzajowe z kolei powstawaty przez wejscie
wyrazu pierwotnie fantazyjnego do stownictwa polskiego — zob. A. Ponikio, J. Gutowski, Polskie prawo, s. 196.
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znaczenia lub majacego inne znaczenie dochodzi do jego przeksztatcenia w nazwe rodzajowa.
Zjawisko to dotyczy rowniez znakoéw znanych, ktore staja si¢ w jezyku moéwionym synonimami
nazw towarow lub ushug i w ten sposob ulegaja degeneracji®®®. Oznaczenia, ktére odpowiadaja
powyzszemu wyjasnieniu, ale stuzg okresleniu ustug, a nie towarow, nalezy definiowac¢ jako
nazwy ustug. Przyktadem takiego zwrotu jest kominiarz (chimney-sweep) dla ushug czyszczenia

kominow®®?.

Ocena, ze dane okreslenie stanowi nazwe¢ rodzajowg, powinna by¢ ukierunkowana
retrospektywnie. Znak ma naleze¢ do jezyka potocznego w dacie zgloszenia.
Odmiennie zatem niz w przypadku przeszkody opisowosci, badanie wolnego charakteru nazwy
nie moze obejmowaé mozliwosci jej degeneracji w przysztosci. Nie moze wigc by¢
ukierunkowane prospektywnie. Odwotanie do jezyka potocznego ma natomiast stuzyc
podkresleniu, ze nazwami rodzajowymi sa tylko oznaczenia wykorzystywane w zyciu
codziennym, w procesie komunikowania si¢. Najczesciej sg to stowa lub potaczenia stow.
Nie mozna jednak a priori wykluczy¢, ze zakres tej przeszkody obejmuje réwniez inne postaci
znakow, w szczegolnosci znaki ruchome przedstawiajace okreslone gesty, ktore sktadaja sie na
mowe ciala’®. Za nazwe rodzajowa uznano m.in.: znak stowny FRAPPE™' dla napoju
kawowego, akronim BSS’? utworzony od stow zobojetniony/buforowy roztwor soli (balanced
salt solution), VILCACORA dla kory amazonskiej liany do stosowania jako napar leczniczy’®
i WEISSE SEITEN"™.

Druga grupa oznaczen wyltaczonych spod rejestracji na mocy art. 129! ust. 1 pkt 4 p.w.p.
obejmuje takie znaki, ktére sg uzywane w uczciwych 1 utrwalonych praktykach handlowych.
Sa to znaki wolne sensu largo. Nie stanowia one nazw rodzajowych ani nie odnoszg si¢ do

wladciwosci towaréw lub ustug, ale sg uzywane w obrocie do oznaczania ich tozsamosci’®.

88 D. T. Keeling, European, s. 220; R. Kunz-Hallstein, w: EU Trade Mark, s. 99; A. Kur, European Trade Mark,
s. 109-110; R. Stefanicki, Przeksztalcenie znakow towarowych i oznaczen geograficznych w nazwe rodzajows,
Prawo Spotek 4/2002, s. 39; na gruncie rozp. Prezydenta z 1928 r. zob. A. Poniklo, J. Gutowski, Polskie prawo, s.
196.

89 D. T. Keeling, European, s. 220.

700 K Szczepanowska-Koztowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 665; odmiennie M. Andrzejewski, w: Prawo,
s. 811, zdaniem ktorego znakiem wolnym moze by¢ tylko oznaczenie stowne.

701 wyr. WSA w Warszawie z 12.11.2008 ., VI SA/Wa 1486/08, Legalis nr 128395.

702 wyr. SPI z 5.03.2003 1., T-237/01, Alcon v OHMI - Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), ECLI:EU:T:2003:54.
Wyrok utrzymat w mocy ETS — post. ETS z 05.10.2004 1., C-192/03 P, Alcon v OHIM, ECLI:EU:C:2004:587.
703 wyr. WSA w Warszawie z 01.02.2005 r., VI SA/Wa 588/04, Legalis nr 74758.

704 wyr. SPI z 16.03.2006 r., T-322/03, Telefon & Buch v OHMI - Herold Business Data (WEISSE SEITEN),
ECLIL:EU:T:2006:87.

795 U. Prominska, Wtasno$é, s. 422.
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Z tego powodu utracity dla odbiorcow zdolno$é¢ indywidualizowania konkretnych débr’®.

Moga to by¢ skroty, ktore weszty do zargonu lub slangu charakteryzujacego wlasciwy krag
odbiorcéw. Stanowig one tradycyjnie uzywane w obrocie zwroty, ktore zawieraja pewna tresc¢
o charakterze informacji. W literaturze podkresla si¢, ze powszechnos$ci uzywania nie nalezy
utozsamiaé z powszechna znajomoscia danych zwrotow’®’. Rzecz w tym, aby nazwa byla
uzywana przez wielu przedsigbiorcow i przez to utrwalila si¢ we wlasciwych kregach obrotu
jako wskazanie towaru lub ustugi, a nie ich pochodzenia. Za znaki wolne sensu largo nalezy
uzna¢ m.in.: zwroty Last Minute dla ustug turystycznych, Late Check-Out dla ustug
hotelarskich, Happy Hour dla ustug gastronomicznych, laske Eskulapa dla aptek oraz liter¢ P
na niebieskim tle dla ustug parkingowych.

Nalezy rozwazy¢, czy przeszkoda rejestracyjna, o ktoérej mowa, powinna by¢
interpretowana  odmiennie  dla  oznaczen  odrdzniajacych  towary 1 ushugi.
Wecezesniej jednak trzeba ustali¢, czy ocena tej przeszkody wymaga uwzglednienia substratu
znaku. Czy znak ma by¢ potoczny/zwyczajowy bez wzgledu na towary lub ustugi objete
zgloszeniem, czy tez ocena tej przeszkody jest dokonywana zawsze w odniesieniu
do konkretnych dobr? Nalezy bowiem zwroci¢ uwage, ze w przeciwienstwie do poprzednio
omoéwionych znakoéw pozbawionych konkretnej zdolnos$ci odrdzniajacej ustawodawca unijny,
a w slad za nim réwniez krajowy, nie zawarl w tresci przepisu odniesienia do towarow i ustug.
Kwestia ta legla u podstaw pytania prejudycjalnego skierowanego do ETS przez sad niemiecki

w sprawie znaku Bravo’®.

Oznaczenie Bravo zostato zgloszone w niemieckim urzedzie dla przyboréw do pisania.
Odmoéwiono jego rejestracji ze wzgledu na zwyczajowy charakter. W decyzji wyjasniono,
ze znak jest niczym wigcej niz sloganem o zachwalajacym charakterze. Zglaszajacy wnidst
odwotanie, w ktorym argumentowal, ze o ile nazwa bravo jest zwrotem powszechnie
uzywanym dla wielu towardw i ustug, o tyle nie jest tak w odniesieniu do przyboréw do pisania.
Bundespatentgericht nie przyznal racji zglaszajagcemu. Zdaniem sadu, nie ma potrzeby
wykazywania zwigzku migdzy powszechno$cia uzywania a konkretnymi towarami.
Takie rozumienie stalo jednak w sprzecznosci z trescig § 8 ust. 2 pkt 3 MarkenG.
Przepis niemieckiej ustawy statuowat bowiem zakaz rejestracji znakow, ktore weszty do jezyka

potocznego lub byty uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych dla towarow

706 4. Poniklo, J. Gutowski, Polskie prawo, s. 196.
%7 Ibidem.
708 wyr. ETS z 04.10.2001 r., C-517/99, Merz & Krell, ECLI:EU:C:2001:510.

202



lub ustug (zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung). Zaznaczyla si¢ watpliwosc,
czy przeszkoda rejestracji z MarkenG jest zgodna z dyrektywa. Bundespatentgericht skierowat
wobec tego pytania prejudycjalne do Trybunatu. Dazyl do ustalenia, czy dla wystagpienia
omawiane] przeszkody konieczne jest uwzglednienie towarow lub ustug, dla ktoérych znak
zostal zgtoszony. Sad krajowy chciat réwniez - w razie uzyskania odpowiedzi twierdzacej -
ustali¢, jaki jest wymagany zwiazek mi¢dzy substratem a znakiem, ktory powoduje zakaz jego

rejestracji.

Trybunal w wyroku wyjasnil, ze brak wskazania w dyrektywie na towary/ustugi
- jako punkt odniesienia dla oceny tej przeszkody - nie moze by¢ przesadzajacy.
Jest tak dlatego, ze zdolno$¢ odrdzniajaca stanowi ceche oznaczenia, ktora umozliwia petnienie
funkcji odrézniajacej dla konkretnych towaréw lub ustug’®. Sad unijny wskazal takze
na wtorng zdolno$¢ odrdzniajacy. Jej nabycie powoduje, ze oznaczenie pierwotnie objete
zakazem rejestracji z uwagi na t¢ przeszkode moze zosta¢ przedmiotem prawa wylacznego.
Uzyskanie wtornego charakteru odrdzniajacego nastepuje zas zawsze dla konkretnych towardéw
lub ustug’!®. W orzeczeniu podkreslono ponadto, Ze oznaczenia wolne nie musza opisywacé
towaréw/ustug lub ich wtasciwosci’'!. Ostatnia uwaga jest oczywista. Wydaje sie, ze celem
Trybunalu byto podkreslenie mozliwosci kumulatywnej kwalifikacji znaku jako opisowego

i zwyczajowego’!2.

Mocg przytoczonego wyroku rozstrzygnieto watpliwosci dotyczace
sposobu  oceny  oznaczenia  pod  katem  tej przeszkody  rejestracyjne;.
Ustalenie wolnego charakteru znaku powinno zatem nastgpowa¢ zawsze w odniesieniu do
konkretnych towardéw lub ustug. To stanowisko jest podzielane przez wigkszos¢ przedstawicieli

nauki’'3.

Wypada zasygnalizowa¢, ze odmienny poglad w tym zakresie wyraza
K. Szczepanowska-Koztowska. Zdaniem autorki oznaczenia wolne funkcjonujg w oderwaniu

od konkretnych towaréw lub ustug’!*

. Analiza tej przeszkody wzgledem dobr, dla ktorych znak
zostal zgloszony, prowadzitaby za§ do uznania ich wylacznie opisowego charakteru’'”.

Jak zatem nalezy sadzi¢, stanowisko Trybunalu w sprawie Bravo oznacza w rzeczywistosci,

709 C-517/99, pkt 27.

710 Ibidem, pkt 30.

7" Ihidem, pkt 37-39.

2w Wilodarczyk, Zdolno$¢, s. 160; £. Zelechowski, Ocena, s. 71.

713 U. Prominska, Whasno$¢, s. 423; J. Mordwitko-Osajda, Znak, s. 226; £. Zelechowski, w: Komentarze Prawa,
kom. do art. 129!, Nb 38; 4. Kur, European Trade Mark, s. 116.

4 K. Szczepanowska-Koztowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 667.

718 Ibidem.
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7e oznaczenia wolne, wylaczone od rejestracji na podstawie art. 129! ust. 1 pkt 4 p.w.p.,
sa kazdorazowo znakami opisowymi, ktore s objete zakazem z art. 129! ust. 1 pkt 3 p.w.p.
Wydaje sie, ze przedstawiony poglad jest konsekwencja zatozenia, Zze oznaczenia opisowe
i wolne nie musza byé¢ znakami pozbawionymi konkretnej zdolnosci odrdzniajacej’!®.
Moga one by¢ zdatne do pelnienia funkcji odrozniajacej, ale - ze wzgledu na koniecznos$¢

pozostawienia ich w domenie publicznej - s3 wylaczone od rejestracji.

Warto odnie$¢ si¢ do tego stanowiska. Znaki czgsto przybieraja wolny charakter
dla bardzo duzej liczby towarow lub ustug’!’. Dobrym tego przyktadem sa zwroty Wrocek
1 Wawa, ktére mogag by¢ powszechnie uzywane dla wszystkich w zasadzie dobr oferowanych
w obrocie. Wydaje si¢ jednak mozliwe. aby oznaczenie miato taki charakter dla jednych
towarow lub ustlug, a nie miato go dla innych. Dotyczy to przede wszystkim nazw rodzajowych.
Nie ma przeciwwskazan, aby stowo kominiarz odrdzniato na przyktad ustugi budowlane

badz medyczne. Nie stanowi bowiem nazwy ustugi w ujeciu przeszkody z art. 129! ust. 1 pkt 4
p.-w.p.

Przedstawiony poglad zaktada, ze oznaczenia wolne oceniane dla konkretnych towarow
lub uslug sa znakami opisowymi. Niewatpliwie, kumulatywna kwalifikacja przeszkod
rejestracji jest mozliwa. Znak objety przeszkoda z art. 129! ust. 1 pkt 3 p.w.p. musi jednak by¢
konkretnie opisowy. Ocena powinna zatem dotyczy¢ cech towaru lub ustugi, na ktore
oznaczenie ma wskazywa¢. Nie ma natomiast wymagania konkretnego zwiazku
dla stwierdzenia przeszkody z art. 129" ust. 1 pkt 4 p.w.p.”'®. W tym tez nalezy upatrywa¢ jednej

z r6znic migdzy znakami opisowymi a nazwami rodzajowymi.

Nalezy zatem przyjaé, Ze ocena oznaczenia z punktu widzenia art. 129! ust. 1 pkt 4
p.-w.p. powinna by¢ przeprowadzana dla konkretnych towarow lub ustlug. Wypada zatem
rozwazyC, czy znaki uslugowe charakteryzuja si¢ w tym zakresie jakimi$§ szczegdlnymi

cechami wzgledem oznaczen towarowych.

Wytlania si¢ w zwiagzku z tym zagadnienie, czy o wolnym charakterze oznaczenia
decyduje perspektywa wilasciwego kregu odbiorcow czy tez — profesjonalnych uczestnikow
obrotu. Ustawodawca nie przesadza tej kwestii bezposrednio w tekscie ustawy, a ma ona

niebagatelny wptyw na kwalifikacje konkretnych oznaczen. Trzeba mie¢ na uwadze, ze odbior

718 Ihidem.
7 E. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 129!, Nb 38.
718 T237/01, pkt 37.
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oznaczenia przez podmioty wyspecjalizowane moze r6zni¢ si¢ od sposobu jego postrzegania
przez odbiorcow znaku. Przyjecie jako wiodacej perspektywy przedsiebiorcow moze
— jak zauwaza si¢ w nauce - znieksztatca¢ obraz rzeczywistego funkcjonowania oznaczenia
w obrocie’'’. Z drugiej strony wypada podkreslié, ze zakaz rejestracji dotyczy oznaczef
wolnych sensu largo, a zatem oznaczen uzywanych powszechnie w uczciwych 1 utrwalonych
praktykach handlowych. Odwotanie do praktyk handlowych moze sugerowaé, ze ocena
powinna by¢ dokonywana z perspektywy profesjonalnych uczestnikéw obrotu, a mianowicie
konkurentow zglaszajagcego lub posrednikow biorgcych udziat w handlu towarami
lub  wustugami. Z  zakresu rozwazan  nalezy  wylagczy¢  nazwy  ushug.
Wskazanie przez ustawodawce, ze maja one naleze¢ do jezyka potocznego przesadza
o koniecznosci uwzglednienia perspektywy odbiorcoOw towardéw lub ustug.

Trybunat zajat stanowisko w tym przedmiocie, odpowiadajac na pytania prejudycjalne,

720 7 uwagi na utrate

ktére dotyczyly stwierdzenia wygasnigcia prawa na znak Bostongurka
znamion odrézniajacych (degeneracje). W literaturze przyjmuje si¢, ze uwagi poczynione przez
Trybunat powinny by¢ stosowane takze w ramach oceny konkretnej zdolnoéci odrozniajacej’?!.
Trybunal w wyroku przesadzil, ze postrzeganie konsumentow Ilub innych odbiorcow
koncowych towaréw lub ustug ma zasadnicze znaczenie na ptaszczyznie oceny konkretnej
zdolno$ci odrdzniajacej. Jest tak, poniewaz znak spetnia swoja funkcje przede wszystkim
dla tych grup osob. Moze si¢ okaza¢ jednak, ze ze wzgledu na wlasciwosci danego sektora
nalezy odwolaé si¢ takze do perspektywy podmiotéw profesjonalnych, ktorzy biora udzial
w handlu towarami lub ustugami’®?. Nalezy rozwazyé taka potrzebe, zwlaszcza
gdy profesjonalis§ci majg wptyw na ksztaltowanie decyzji odbiorcow koncowych o zakupie
konkretnych dobr, a w konsekwencji — na postrzeganie przez nich znaku.
Z przytoczonego orzeczenia wynika prymat opinii odbiorcéw koncowych na temat oznaczenia.
Uwzglednienie percepcji profesjonalistow powinno by¢ uzasadnione specyfika sektora

towarow lub ushug’?>.

Stanowisko Trybunalu ma istotne znaczenie dla oceny oznaczen ustugowych.
Jest tak, poniewaz ustugi nie moga by¢ przedmiotem rozbudowanych tancuchow dostaw

ze wzgledu na brak mozliwosci ich gromadzenia 1 dalszej dystrybucji. Wydaje si¢ zatem,

718 F. Zelechowski, Ocena, s. 73.

720 wyr. ETS 7 29.04.2004 r., C-371/02, Bjérnekulla Fruktindustrier, ECLI:EU:C:2004:275.
721 F. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 129, Nb 39.

722 C-371/02, pkt 25-26.

723 F. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 129!, Nb 39.
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ze konieczno$¢ uwzglednienia percepcji profesjonalnych uczestnikow rynku ma charakter
wyjatkowy. Moze to dotyczy¢ na przyktad ushug oferowanych za posrednictwem platform
sprzedazowych, umozliwiajacych sprzedaz towaréw 1 ustug przez osoby trzecie; ustug
brokerow  ubezpieczeniowych  lub  agencji  posrednictwa  rdéznego  rodzaju.
Nalezy kazdorazowo ustali¢, czy podmioty wyspecjalizowane moga mie¢ wplyw na decyzje

zakupowe klientow. Takie sytuacje sg rzadkie.

Jak zasygnalizowano, sposob percepcji oznaczenia przez rézne grupy uczestnikow
obrotu jest odmienny. Moze to wptywac na rozstrzygnigcie w zakresie zdolnosci rejestracyjnej
znaku. Ten problem ilustruje kazus znaku skarb kibica’* zarejestrowanego m.in. dla ustug
w zakresie publikowania tekstow reklamowych i zarzadzania zbiorami informatycznymi
oraz prenumeraty prasy. Zdolno$¢ ochronna znaku zostata zakwestionowana w postegpowaniu
uniewaznieniowym. Urzad uniewaznit prawo, argumentujac to faktem, Ze oznaczenie
bylo uzywane przez réznych wydawcow prasy sportowej juz na osiem lat przed datg zgtoszenia.
Sad administracyjny nie podzielit pogladu UPRP. Uchylit decyzje i przekazat sprawe
do ponownego rozpoznania przez urzad, ktory tym razem oddalil wniosek o uniewaznienie.
Wyjasénit, ze ocena tej przeszkody powinna by¢ dokonywana z perspektywy wtasciwego kregu
odbiorcow. Konieczne jest zatem ustalenie, ze odbiorcy ushug postrzegaja znak jako
zwyczajowy. Fakt jego jednoczesnej eksploatacji przez wielu przedsigbiorcow nie moze by¢
decydujacy dla zaistnienia tej przeszkody. Stanowisko urzedu zostato podzielone przez WSA7?
oraz NSA’*. Chociaz sady uniknely jednoznacznych stwierdzeh w tym zakresie,
to ich rozstrzygniecia wpisuja si¢ w nurt podazajacy za stanowiskiem Trybunalu wyrazonym

w wyroku w sprawie Bostongurka’.

Nalezy wreszcie odnies¢ si¢ do typowego charakteru nazw ustug. Z jednej strony sektor
uslug charakteryzuje si¢ brakiem jednolitej, powszechnie akceptowanej 1 stosowanej
terminologii. Przedsigbiorcy uzywaja czesto réznych zwrotdow w celu wskazania tozsamosci
ustug. Z drugiej za$ strony nazwy ustug de facto nie opisuja ich, ale raczej wskazuja na podmiot
Swiadczacy ustugi badz przedsigbiorstwo. Zwroty - takie jak: hotel, apteka, kominiarz, gielda
papieréw wartosciowych - nie stanowig z semantycznego punktu widzenia nazw ustug

hotelarskich, aptecznych, czyszczenia kominow lub dotyczacych rynku finansowego.

724 R.134960.

725 wyr. WSA w Warszawie z dnia 27.02.2009 r., VI SA/Wa 2219/08, Legalis nr 176909.
726 wyr. NSA z 31.08.2010 r., IT GSK 626/09, Legalis nr 311038.

727 |, Zelechowski, Ocena, s. 71.
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Sa one uzywane do oznaczenia podmiotu lub miejsca, w ktorym $§wiadczenia sg zwykle
realizowane. Dopiero droga wnioskowania, posrednio nazwy te przenosi si¢ na rodzaj

oferowanych $wiadczen.

Ta kwestia wpisuje si¢ w szersze zagadnienie zwigzane z nazwami prawnie
zastrzezonymi. Sa takie znaki stowne, ktéore poddano szczegdlnej regulacji prawnej.
Ich cecha wspolng jest wskazywanie na podmiot lub grup¢ podmiotéw oraz na prowadzong
przez nich dzialalno$¢ ustugowa’?®. Dotyczy to m.in. bankow, aptek, funduszow
inwestycyjnych, poczty lub obiektéw hotelarskich (hoteli, moteli, pensjonatow, kempingow,
doméw  wycieczkowych, schronisk mtodziezowych, schronisk, pdél biwakowych).
Nalezy rozwazy¢, czy tego rodzaju oznaczenia — stosowane powszechnie dla okreslenia rodzaju

przedsigbiorstwa — stanowia nazwy rodzajowe ustug.

Wypada podkresli¢, ze zakaz rejestracji oznaczen z art. 129! ust. 1 pkt 4 p.w.p. wynika
z roli, jaka pelnia nazwy rodzajowe. Dotyczy to nie tylko obrotu gospodarczego, ale przede
wszystkim zycia codziennego. Sa one wykorzystywane w procesie wymiany informacji,
komunikacji miedzyludzkiej. Takie nazwy stanowig podstawowy sposob nazywania zjawisk
oraz przedmiotéw’?’. Wydaje sie zatem uzasadnione wylaczenie od rejestracji tych nazw,
ktére wskazuja na przedmiot dziatalno$ci. Nie zmienia tego stanowiska okolicznosé,
7ze z semantycznego punktu widzenia nie sluza one wskazaniu tozsamos$ci ustugi.
Jest tak, poniewaz z perspektywy odbiorcow pelnia one taka funkcje.
W jezyku mowionym oznaczenia rodzajowe, takie jak np. hotel lub apteka, sg utozsamiane
by¢ moze nawet bardziej z samymi ustugami (hotelarskimi lub sprzedazg produktow
leczniczych/wytwarzaniem na  zamowienie lekow) niz z  przedsigbiorstwem.
Paradoksalnie wigc mozna stwierdzi¢, ze nazwy rodzajowe wskazuja z punktu widzenia
odbiorcow na ustugi nawet bardziej niz na przedsigbiorstwo w znaczeniu przedmiotowym.
Realizujg one cel, jakim jest skrotowe wyrazenie okreslonych informacji. Stajg si¢ tym samym

réwnowazne bezposredniemu i dostownemu wskazaniu tozsamosci ustug.

728 I B. Nestoruk, w: M. Kepirski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2014,
s. 231; tenze, Problematyka nazw, s. 124; tenze, Aktualna regulacja nazw rodzajowych w sektorze nauki jako
przyktad specyficznego rezimu nazw prawnie zastrzezonych, w: J. Ozegalska-Trybalska, D. Kasprzycki (red.),
Aktualne wyzwania prawa wlasnosci intelektualnej i prawa konkurencji. Ksiega pamigtkowa dedykowana
Profesorowi Michatowi du Vallowi, Warszawa 2015, s. 401-403.

2 J. Mordwitko-Osajda, Znak, s. 226.
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§ 5. Nabycie przez znak uslugowy wtornej zdolnosci odrézniajacej

Ostatni problem dotyczy nabycia przez znaki niedystynktywne, opisowe oraz wolne
wtornej zdolno$ci odrézniajacej. Omowione przeszkody rejestracji nie znajduja zastosowania,
jezeli przed data zgloszenia oznaczenie nabrato, w nast¢pstwie uzywania, charakteru
odrozniajagcego w zwyklych warunkach obrotu. Przepis art. 130 p.w.p., ktory reguluje
te mozliwos¢’*°

w art. 4 ust. 4 zd. 1 dyrektywy 2015/2436.

, stanowi w obecnym stanie doslowng transpozycje normy wyrazongj

Warto na wstepie powtorzy¢, ze symbole wykorzystywane w obrocie majg dynamiczny
charakter. Tak jak znak fantazyjny moze ulec degeneracji, tak rOwniez oznaczenie pierwotnie
nieposiadajace zdolnos$ci odrdzniajacej moze ja naby¢. Oba zjawiska sg nastgpstwem
uzywania oznaczen w okreslony sposob. Wtdrna zdolno§¢ odrdzniajaca wyksztalca sig
na skutek uzywania znaku w obrocie. Dopuszczalno$¢ rejestracji znakow wtdrnych
jest uzasadniana koniecznoscig ochrony zglaszajacego, ktéry ponidst gospodarczy wysitek

polegajacy na przeksztalceniu tresci znaku wérdd odbiorcow.

Wymaga dodania, ze art. 130 p.w.p. stanowi wyjatek od zasady ogdlnej, w mysl ktorej
oznaczenie powinno pierwotnie nadawa¢ si¢ do pehlienia funkcji  znaku.
Przepis ten powinien by¢ zatem - jako odstepstwo od normy - interpretowany wasko.
Nalezy bowiem podkresli¢ konieczno$¢ uwzglednienia w ramach oceny, czy znak nabyt
wtorng zdolno$¢, interesu innych przedsigbiorcoOw. Skutkiem udzielenia prawa na oznaczenie
jest jego zawtaszczenie w okreSlonych granicach na rzecz jednego podmiotu.
Z tego wzgledu zasadny wydaje si¢ postulat, aby wymagania dotyczace nabycia wtornej
zdolno$ci ustanowi¢ na wysokim poziomie. W toku oceny organ powinien wigec wziaé
pod uwage nie tylko uzywanie oznaczenia przez zglaszajacego, ale rdwniez ewentualne

731

korzystanie z niego przez inne podmioty’”'. Poslugiwanie si¢ oznaczeniem opisowym

lub zwyczajowym przez innych uczestnikow obrotu wyklucza mozliwo$¢ nabycia wtornej

730 Nowelizacja ustawy, ktora weszta w zycie 15.04.2016 r. usungta zglaszane w nauce krajowej watpliwosci
dotyczace momentu, w ktérym oznaczenie powinno charakteryzowac si¢ zdolnoscig odrozniajaca — zob. U.
Prominska, Wtasno$¢, s. 425-427; K. Szczepanowska-Koztowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 678-679; W.
Wtodarczyk, Zdolnos¢, s. 232-234; zob. takze wyr. Sadu z 24.02.2016 r., T-411/14, Coca-Cola przeciwko OHIM
(Forme d'une bouteille a contours sans cannelures), ECLI:EU:T:2016:94, pkt 67.

731 }. Zelechowski, Zdolno$¢ odrézniajaca znaku towarowego — przeglad orzecznictwa Sadu Najwyzszego i
Naczelnego Sadu Administracyjnego z lat 2000-2004, Glosa 3/2005, s. 94; J. Siericzyto-Chlabicz, Wtérna zdolnos¢
odrozniajaca jako przestanka warunkujaca udzielenie lub odmowe¢ uniewaznienia prawa ochronnego na znak
towarowy, Zeszyty Prawnicze 4/2020, s. 279-281.
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zdolnosci odrdzniajacej’>2. Jest tak niezaleznie od stopnia intensywnoéci lub okresu uzywania
znaku przez zglaszajacego. Tego rodzaju znaki w dalszym ciagu stuza lub moga stuzy¢
do przekazywania okre§lonych informacji na temat towaréw Ilub ushug.
Powyzsza uwaga nie dotyczy oznaczen wylacznie niedystynktywnych. Brak ich zdolnosci
rejestracyjnej wynika z niemozliwosci petnienia funkcji wskazywania pochodzenia.
Takie oznaczenia nie sg pozbawione zdolnosci ochronnej ze wzgledu na potrzebg ochrony
interesow innych przedsiebiorcow. Nie ma zatem potrzeby uwzgledniania tej okolicznosci

w toku oceny wtornego charakteru odrozniajacego.

Znak moze naby¢ wtorng zdolno$¢ jedynie dla konkretnych towaréow lub ustug.
Z tego wzgledu istotne jest ich odpowiednie skonkretyzowanie w ramach zgloszenia.
Mozna sformutowaé zasadg, zgodnie z ktorg im szerszy wykaz, tym trudniejsze powinno by¢

wykazanie uzywania dla towaréw i ustug nim objetych.

Nabycie charakteru odrdzniajacego jest oceniane z perspektywy wilasciwego kregu
odbiorcow towarow lub ustug. W tym zakresie nalezy stosowa¢ ogdlne zasady dotyczace
badania zdolno$ci odrozniajacej. Nie da si¢ abstrakcyjnie wskazaé procentowych wymagan
co do wielkoéci grupy, ktéra ma postrzegaé oznaczenie jako pelnigce funkcje znaku’??.
W orzecznictwie uzywa si¢ otwartej formuty, ze powinno to dotyczy¢ przynajmniej znacznej

czeéci whasciwego kregu odbiorcow’4.

Znak uslugowy moze -charakteryzowaé si¢ pierwotng albo wtorng zdolnoscig
odrdzniajacy. Jest to taka sama zdolno$¢ pod wzgledem tresci. Réznica polega na tym,
ze  nabycie nastgpczej  zdolnoSci  jest  skutkiem  dzialan  uprawnionego.
Powinny one doprowadzi¢ do wyparcia pierwotnego komunikatu i1 zastgpienia go informacjg
o komercyjnym pochodzeniu ustugi. Oméwione kwestie dotyczace zdolnosci odrozniajace;)
znakow ustugowych nalezy stosowaé rowniez w odniesieniu do znakéw wtdrnych.

Zagadnienie to wypada uzupetni¢ o problem sposobu uzywania oznaczen uslugowych,

732 Sady administracyjne jednostkowo przyjmuja przeciwne stanowisko - zob. wyr. NSA z 08.11.2011 r., I1 GSK
1033/10, Legalis nr 401556, w ktérym stwierdzono, ze interes publiczny nie jest istotng przestankg badania wtorne;j
zdolno$ci odrozniajacej. Stanowisko to akceptuje rowniez W. Gierszewski — zob. W. Gierszewski, Przeszkoda, s.
297-298.

733 W wyroku w spr. pot. C-217/13 i C-218/13 TSUE negatywnie odpowiedzial na pytanie, czy do wykazania
wtornej zdolnosci odrdzniajacej konieczne jest przedstawienie wynikow badan opinii publicznej, z ktérych
wynika, ze 70% i wigcej odbiorcoOw identyfikuje oznaczenie z danym przedsigbiorca; zob. wyr. TSUE z
19.06.2014 r., spr. pot. C-217/13 i C-218/13, Oberbank and Others, ECLI:EU:C:2014:2012, pkt 42.

734 spr. pot. C-108/97 i C-109/97, pkt 52; spr. pot. C-217/13 i C-218/13, pkt 42.
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ktore moze prowadzi¢ do nabycia wtérnej zdolnosci. Mozna wyrdzni¢ trzy aspekty tego

problemu.

Po pierwsze, nasuwa si¢ watpliwos¢, czy warunkiem wyksztalcenia wtornej zdolnosci
jest rzeczywiste $wiadczenie ustug pod danym znakiem, czy tez wystarcza obecno$¢ znaku
w reklamie. Nie da si¢ zaprzeczy¢ tezie, ze oznaczenia mogg by¢ stosowane w reklamie
samoistnej. Jest to reklama, ktérej nie towarzyszy rzeczywista lub planowana obecno$¢ ustug
w danym kraju. Jej celem jest zachecenie klienteli do skorzystania z ustlug dostepnych poza
terytorium Polski (lub UE). Przyklady obejmujg ustugi z zakresu turystyki medyczne;,
edukacji miedzynarodowej, finansow oraz ustug rozrywkowych, takich jak festiwale,
koncerty, igrzyska sportowe i inne imprezy odbywajace si¢ w konkretnym miejscu.
Wypada zaja¢ stanowisko, czy poslugiwanie si¢ oznaczeniem w reklamie samoistnej moze
prowadzi¢ do wyksztatcenia wtornej zdolno$ci odrdzniajacej. Nalezy takze rozwazy¢ aspekt
terytorialny uzywania. Ustalenie powinno dotyczy¢ tego, czy jest mozliwe uzyskanie
zdolno$ci odrozniajacej na skutek uzywania jedynie lokalnego. Ostatnia kwestia dotyczy
mozliwo$ci nabycia charakteru odrdzniajacego poprzez postugiwanie si¢ firma

lub oznaczeniem przedsigbiorstwa.

Warunkiem nabycia wtdrnej zdolnosci jest korzystanie z oznaczenia. Bez tego nie moze

byé mowy o skutku w postaci jej wyksztatcenia’.

Uzywanie, o ktéorym mowa
w art. 130 p.w.p., powinno spetnia¢ cechy uzywania stanowigcego wykonywanie prawa
ochronnego. To  zagadnienie jest przedstawione w  kolejnym  rozdziale.
W tym miejscu wystarczy jedynie zasygnalizowac, ze aby mowi¢ o uzywaniu oznaczenia
majacym znaczenie prawne, konieczne jest postugiwanie si¢ nim w funkcji znaku w obrocie.

W zwiazku z powyzszym stwierdzeniem warto podkresli¢ nastepujace okolicznosci.

Nie ma znaczenia, w jakiej formie znak jest uzywany, o ile takie dzialania powoduja
wyksztatcenie zdolno$ci odrdzniajacej. Istotny jest zatem skutek postugiwania si¢ znakiem
w obrocie. Jest nim przeksztalcenie komunikatu przekazywanego przez znak, wypehienie
znaku nowg warstwg znaczeniowg. Przedstawione stanowisko nie budzi w zasadzie zadnych

watpliwosci, zarowno w orzecznictwie”*®, jak i w literaturze’’.

738 J. Siericzyto-Chlabicz, w: J. Sieficzylo-Chlabicz (red.), Prawo whasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa
2020, s. 796.

738 spr. pot. C-108/97 i C-109/97, pkt 47.

737 U. Prominska, Whasno$¢, s. 425; K. Szczepanowska-Kozlowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 674; J.
Sienczyto-Chlabicz, Wtorna, s. 273; taz, w: Prawo, s. 795; R. Skubisz, Uzyskanie charakteru odrozniajacego przez
znak towarowy poprzez uzywanie (przestanki, data i dowody nabycia), BSP, z. 19, 2015, s. 212.
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Skutek, o ktorym mowa, moze by¢ nastepstwem jedynie uzywania znaku w sposob
rzeczywisty. Ten poglad zostal potwierdzony przez ETS w wyroku Colloseum Holding AG
v. Levi Strauss & Co’*®. Trybunat poruszyt w nim problem relacji miedzy wymaganiami
dotyczacymi uzywania rzeczywistego a uzywaniem potrzebnym do stwierdzenia wtornej
zdolnosci. W orzeczeniu podkre§lono, ze kryteria oceny uzywania obowigzkowego
sa analogiczne do tych, ktore nalezy stosowaé w toku oceny charakteru odrdzniajacego’>’.
Ustalenia wynikajace z przytoczonego wyroku nalezy - co do zasady - zaaprobowac.
Niemniej, nalezy podkresli¢, ze przeniesienie rygorOw oceny uzywania koniecznego
dla zachowania prawa na eksploatacje znaku prowadzacg do nabycia zdolnos$ci odr6zniajace;j
musi uwzglednia¢ cel obu instytucji. Jedng z przyczyn wprowadzenia obowigzku
rzeczywistego uzywania znaku jest zapobiezenie tworzeniu sztucznych monopoli.
Uzywanie rzeczywiste to uzywanie powazne, ktoremu mozna przypisa¢ pewne znaczenie
rynkowe. Nie moze ono jednak prowadzi¢ do oceny sukcesu rynkowego uprawnionego.
W praktyce orzeczniczej ustalono, ze niekiedy korzystanie ze znaku w relacji z jednym
klientem moze wystarcza¢ do zachowania prawa. Z drugiej strony nabycie wtornej zdolnosci
odrézniajacej stanowi nagrode dla podmiotu, ktéry doprowadzil do przeksztatcenia tresci
znaku swoim wilasnym dzialaniem, czgsto zwigzanym z wysokimi nakladami na reklame
1 wysokim ryzykiem niepowodzenia. Udzielenie prawa na oznaczenie pierwotnie wylaczone

od ochrony wigze si¢ zawsze z zubozeniem domeny publicznej’*.

Z tego wzgledu ocena nabycia wtdérnej zdolno$ci nie moze by¢ oderwana od zachowan
innych uczestnikow rynku. Musi uwzglednia¢ ewentualne uzywanie znaku przez inne
podmioty. Jest to okoliczno$¢ nieistotna na tle uzywania rzeczywistego.
W konsekwencji nalezy przyja¢, ze uzywanie w sposob rzeczywisty, umozliwiajace
zachowanie prawa, nie zawsze wystarcza do stwierdzenia nabycia wtérnej zdolnosci
odrozniajacej. Stanowi raczej jeden z warunkow koniecznych do nabycia wtérnej zdolnosci.
Powyzsza uwaga determinuje natomiast ustalenie w przedmiocie reklamy samoistne;j.
Postugiwanie si¢ znakiem w S$rodkach przekazu bez jednoczesnego $wiadczenia ustug
na obszarze kraju nie stanowi uzywania rzeczywistego. Tym bardziej nie moze samodzielnie

spowodowa¢ wyksztatcenia wtornej zdolnosci odrdzniajacej. Nalezy zatem stwierdzic,

738 wyr. TSUE z 18.04.2013 r., C-12/12, Colloseum Holding, ECLI:EU:C:2013:253.
739 C12/12, pkt 34.
740 K. Szczepanowska-Koztowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 678.
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ze $wiadczenie pod konkretnym oznaczeniem ustug na terytorium Polski (UE) jest warunkiem

uzyskania przez nie charakteru odr6zniajacego.

Te uwagge trzeba uzupehic stwierdzeniem, ze §wiadczenie ustlug na danym obszarze moze
oznacza¢ rzeczywiste realizowanie §wiadczen badz tez samg mozliwo$¢ zapoznania si¢
z ich rezultatem w Polsce. Ustugi nie musza by¢ wyswiadczane na terytorium kraju,
jezeli sg kierowane do odbiorcy krajowego, ktory ma mozliwos¢ skorzystania z niej lub z jej
rezultatu na tym obszarze. Pojecie to nalezy rozumie¢ wigc mozliwie szeroko.
Powyzsze zapatrywanie pozostaje w zgodzie ze stanowiskiem ETS zaprezentowanym
w sprawie Ansul v. Ajax’*'. Trybunal stwierdzil w tym wyroku, Ze ochrona znakéw wynika
z ich celu (raison d'étre), jakim jest utworzenie lub utrzymanie rynku zbytu dla oznaczanych
towarow lub ustug. Poslugiwanie si¢ znakiem realizuje to zadanie, gdy odnosi si¢
do przedmiotéw wprowadzonych do obrotu. Wyjatkowo moze dotyczy¢ takze towardéw
lub ustug, ktore dopiero maja znalez¢ si¢ na rynku. W tych przypadkach uzywanie znaku stuzy

pozyskaniu klientow.

Mozna takze wskaza¢ inny argument za przedstawionym pogladem. Ustalenie wtornej
zdolno$ci odrozniajacej musi byé poprzedzone oceng catoksztattu okolicznosci sprawy.
Do czynnikéw istotnych naleza przede wszystkim: udziatl okreslonych towaréw lub ustug
w rynku, natezenie, zasi¢g geograficzny oraz czas uzywania, poniesione naktady na promocj¢
znaku, udzial procentowy zainteresowanych kregéw odbiorcow okreslonych towarow
lub ustug, a takze o$wiadczenia izb handlowych i przemystowych lub innych stowarzyszen
zawodowych’#. Samoistna reklama uslug pod znakiem, ktéra nie jest polgczona
z ich $wiadczeniem, powoduje, ze ustugi nie funkcjonuja w rzeczywistym obrocie.
Ich udziat w rynku jest zerowy. Analogiczny poglad dotyczacy nastgpczego charakteru
odrozniajagcego wyraza U. Prominska. Autorka podkresla, ze dla jego stwierdzenia
,oznakowany towar musi by¢ wprowadzony na rynek i dostepny dla kupujacych”’®.
Ekwiwalentem  wprowadzenia towaru do obrotu jest $wiadczenie ushlug.

Przedstawione stanowisko znajduje zatem oparcie takze w wypowiedziach doktryny.

741 wyr. ETS z 11.03.2003 1., C-40/01, Ansul, ECLI:EU:C:2003:145.
742 $or pol. C-108/97 i C-109/97, pkt 51.
743 U. Prominska, Wtasno$¢, s. 425.
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Pozostajac przy aspekcie terytorialnym, trzeba wskazaé, ze skutkiem uzywania znaku
powinno by¢ wyksztalcenie zdolnoéci odrozniajacej na catym obszarze kraju’#.
Zastosowanie znajduja kryteria stuzace do oceny pierwotnej dystynktywnosci oznaczenia.
Tym samym, poslugiwanie si¢ znakiem ograniczone do oznaczonego regionu nie wystarcza
do nabycia wtornej zdolnosci. Nalezy jednak uscisli¢, ze §wiadczenie ustug pod znakiem
moze nastepowaé jedynie lokalnie, o ile towarzyszy temu eksploatacja znaku w innych
postaciach na obszarze catego kraju. Skutek w postaci nabycia wtoérnej zdolnosci jest bardziej
prawdopodobny, gdy $wiadczenie pod znakiem ustug odbywa si¢ w wielu miejscach.
Nie mozna jednak wykluczy¢ sytuacji, w ktorej wyksztatcenie tej zdolnosci bedzie rezultatem
ograniczonego terytorialnie $wiadczenia uslug polaczonego z intensywnym uzywaniem
znaku w innych formach, zwlaszcza w reklamie. Taki przypadek moze dotyczy¢ zwtaszcza
ustug o unikatowym charakterze, ktérych $wiadczenie moze nastgpowaé jedynie
w  okre§lonym regionie ze wzglgdu na jego szczegblne uwarunkowania.

Przyktad stanowig ustugi uzdrowiskowe.

Terytorialny aspekt uzywania znaku stanowi istotne zagadnienie na gruncie prawa znakow
towarowych Unii Europejskiej. Wymaganie uzywania oznaczenia w Unii jest interpretowane
W sposob rygorystyczny. Zglaszajacy powinien przedstawi¢ dowody korzystania ze znaku
we  wszystkich  krajach, w  ktorych  wystepowata przeszkoda  rejestracji’®.
Czgsto oznacza to — przynajmniej w odniesieniu do oznaczen pozbawionych elementow
stownych, np. bezkonturowego koloru - wymaganie uzywania na terytorium catej Unii

w rozumieniu wszystkich panstw cztonkowskich’*®.

Ostatnia kwestia, ktora wymaga odniesienia, dotyczy formy uzywania znaku, jakg stanowi
postugiwanie si¢ oznaczeniem przedsigbiorstwa lub firmg. Pytanie, ktore si¢ nasuwa, odnosi

si¢ do zjawiska kumulacji dobr niematerialnych. Czy uzywanie firmy lub oznaczenia

744 W, Wlodarczyk, Zdolnoéé, s. 236; R. Skubisz, Uzyskanie, s. 213; analogicznie zob. wyr. NSA z 22.02.2013 r.,
IT GSK 1216/19, Legalis nr 3001214.

745 wyr. ETS z 22.06.2006 r., C-25/05 P, Storck przeciwko OHIM, ECLI:EU:C:2006:422, pkt 83; wyr. TSUE z
25.07.2018 r., spr. pot. C-84/17 P, C-85/17 P 1 C-95/17 P, Société des produits Nestlé przeciwko Mondelez UK
Holdings & Services, ECLI:EU:C:2018:596, pkt 76, 83.

748 z0b. £. Zelechowski, How Unitary is the EU Trade Mark? Territorial Aspects of Acquired Distinctiveness, 11C
51 (2020), s. 476—483. W przywotanej publikacji autor dokonuje przegladu orzecznictwa Trybunatu dotyczacego
terytorialnego aspektu nabycia wtoérnej zdolnosci odrézniajacej, wskazujac na dwie konkurujgce ze sobg metody
oceny: pierwsza z nich polega na analizie nabycia wtérnej zdolno$ci z pominigciem granic panstw cztonkowskich
UE (border-detached approach), druga zas, dominujaca, zaktada koniecznos¢ badania zdolnosci odrézniajacej w
kazdym kraju, w ktorym znak byl pierwotnie jej pozbawiony (country-by-country approach). Akceptacja w
orzecznictwie drugiego podej$cia moze budzi¢ watpliwosci z punktu widzenia jednolitego charakteru znakow
towarowych Unii Europejskie;j.
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przedsigbiorstwa moze powodowa¢ wyksztatcenie wtdrnej zdolnosci odrdzniajacej znaku
ustugowego? Zagadnienie to nie nalezy do tatwych, zwtaszcza biorac pod uwage cechy ustugi
jako substratu znaku. Ws$rdd nich nalezy szczegdlnie podkreslic zwigzek $wiadczenia
z podmiotem oraz konieczno$¢ interakcji miedzy stronami: odbiorca i wykonawca
swiadczenia. O ile w przypadku oznaczen towarowych taka bezposrednia relacja moze
nie wystegpowaé, o tyle w przypadku =znakéw ustugowych w  wigkszosci,

jesli nie we wszystkich przypadkach, nie da si¢ jej unikna¢.

Oznaczenie przedsigbiorstwa, firma oraz znak stanowig odrgbne kategorie oznaczen
odrézniajacych. Peinig rézne funkcje, co oznacza, ze przekazuja odmienng informacje
odbiorcom. Sg no$nikami innych komunikatoéw. Niemniej, nie da si¢ zaprzeczy¢, ze przyjeta
dystynkcja ma charakter raczej teoretyczno-prawny. Odpowiada pewnej typologii opartej
na wyodrebnieniu réznych funkcji. W rzeczywistosci gospodarczej funkcje te nie sg jednak
realizowane w izolacji od siebie, a czgsto wzajemnie si¢ przenikaja i uzupelniaja.
Nie jest zatem wykluczone, ze oznaczenie przedsigbiorstwa lub element fakultatywny firmy
w konkretnym stanie petni funkcj¢ wskazywania pochodzenia ustugi. Ustuga stanowi trzon
przedsigbiorstw ustugowych. Zawsze jest §wiadczona w ramach okreslonej struktury
organizacyjnej. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby wyksztalcita si¢ wérod odbiorcow
mozliwos¢ konotacji ustugi oznaczenia pierwotnie identyfikujacego przedsigbiorce
lub przedsigbiorstwo. Wydaje si¢, ze tego rodzaju przeniesienie skojarzen jest naturalne.
Taki wniosek wyplywa tez, jak nalezy sadzi¢, z wyroku ETS w sprawie Céline’.
Problem postugiwania si¢ znakiem ustugowym poprzez uzywanie innych oznaczen
odrozniajagcych jest rozwazany w ramach analizy tresci prawa ochronnego.
Warto jednak w tym miejscu przytoczy¢ stan faktyczny oraz wyrok w sprawie uniewaznienia

znaku bet3657*8. Poruszone w nim zagadnienie dotyka bowiem istoty problemu.

Wspomniany znak zostat zarejestrowany w EUIPO dla towarow 1 ustug zwigzanych
z grami hazardowymi. Podstawg rejestracji wobec stwierdzenia opisowego charakteru znaku
stanowito wyksztatcenie wtdrnej zdolnosci odrozniajacej. Dowody przedstawione przez
zglaszajacego, brytyjska spotke bet365 Group Ltd, obejmowaly oswiadczenie dyrektora

generalnego, w ktorym zadeklarowano uzywanie znaku od 1991 r. 1 przetwarzanie

747 wyr. ETS z 11.09.2007 r., C-17/06, Céline, ECLI:EU:C:2007:497.

748 wyr. Sadu z 14.12.2017 r., T-304/16, bet365 Group przeciwko EUIPO - Hansen (BET 363),
ECLLI:EU:T:2017:912; wyrok utrzymat w mocy TSUE — post. TSUE z 6.09.2018 r., C-136/18 P, Hansen przeciwko
bet365 Group, ECLI:EU:C:2018:686.
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ponad dwdch milionow zaktadow tygodniowo. Na skutek ztozenia wniosku o uniewaznienie,
uprawniona spotka ztozyta dodatkowe dowody potwierdzajace intensywne uzywanie znaku

przed datg ztozenia wniosku*’

. Wylonito si¢ zagadnienie: czy materiaty prasowe, reklamy
oraz o$wiadczenie dyrektora generalnego stanowig dowody uzywania oznaczenia
w charakterze znaku? Zdaniem wnioskodawcy, spotka przedstawita dowody dotyczace
uzywania firmy 1 nazwy domeny internetowej, a nie znaku towarowego.
Urzad oddalit wniosek o uniewaznienie. W uzasadnieniu podkreslono, ze ,,w teorii uzywanie
danego okreslenia jako znaku towarowego dla towardow 1 ustug mozna doskonale odrdznic¢

»730 natomiast ,,w praktyce rozrdznienie to moze sie

od uzywania go jako firmy spotki
dla odbiorcow zatrze¢, gdy to samo okre$lenie jest uzywane w obu celach””!
Izba Odwotawcza zakwestionowala ustalenia Wydziatu Uniewaznien.
Wyjasnita, ze uprawniony wykazat za pomoca dowodow sukces handlowy przedsigbiorstwa,
jednak z materialow nie wynika zwigzek migdzy wynikami spotki a postrzeganiem znaku

752

przez odbiorcow’>*. W decyzji podkreslono, ze przedstawione materialy nie pozwalaja

na ustalenie wobec jakich towardéw lub ustug oznaczenie byto uzywane.

Sad po rozpatrzeniu skargi na decyzj¢ Izby Odwotawczej EUIPO wskazal, Ze nabycie
wtornej zdolnosci przez oznaczenie moze nastapié¢ w ramach innego uzywania’>>, na przyktad,

gdy stanowi ono oznaczenie przedsiebiorstwa lub firme’>*

. Warunkiem takiej kwalifikacji
jest ustalenie, ze wlasciwy krag odbiorcow postrzega oznaczenie jako wskazanie
komercyjnego pochodzenia towaréw lub ustug. Co istotne, Sad w uzasadnieniu wyroku
odniost si¢ do trudnosci dowodowych, ktore pojawiajg si¢ w wypadku ustalania wtornej
zdolnosci odrdzniajace] na podstawie uzywania oznaczenia przedsigbiorstwa lub firmy.
Zwrécono bowiem uwage na watpliwos¢, jakich towaréw lub ustug dotycza materiaty
skladane w celu wykazania tej zdolno$ci. Ostatnia uwaga ma istotny walor praktyczny.

To do zgtaszajacego nalezy ustalenie wykazu ustug. Jezeli podstawg rejestracji ma by¢ wtorny

charakter znaku, powinien on stosowal precyzyjne okreslenia, ktore pokrywaja sie

74% Nabycie wtornej zdolnosci odrozniajacej po dacie rejestracji pomimo jej braku w momencie zgtoszenia stanowi
negatywna przestanke wniosku o uniewaznienie.

750 T_304/16, pkt 11.

1 Ibidem.

752 pkt 14.

753 Pkt 42.

754 Pkt 50.
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z przedmiotem dziatalnosci w ramach przedsigbiorstwa funkcjonujacego pod danym

oznaczeniem. W wykazie nalezy unika¢ zwrotow ogo6lnych, szerokich znaczeniowo.

Z powyzszych rozwazan wynika zatem ogolna mozliwos$¢ nabycia wtornej zdolnosci
odrdzniajacej znaku ustugowego, jezeli stanowi on jednoczes$nie oznaczenie przedsiebiorstwa
lub firme. Dotyczy to jednak tylko takich sytuacji, w ktorych mozna ustali¢, ze wlasciwy krag

odbiorcoéw postrzega oznaczenie jako wskazujace na pochodzenie konkretnych ustug.
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Rozdzial V. Prawo ochronne na znak ushugowy

§ 1. Prawo ochronne na znak towarowy. Charakterystyka ogolna

Prawo ochronne na znak towarowy stanowi prawo podmiotowe”® bezwzgledne,
wylaczne, majatkowe oraz formalne. Takie stanowisko znajduje normatywng podstawe w tresci
art. 153 ust. 1 p.w.p. (art. 10 ust. 1 dyrektywy 2015/2436; art. 9 ust. 1 rozporzadzenia
2017/1001). Sposob regulacji prawa ochronnego jest zblizony do normatywnego wyjasnienia
istoty wlasno$ci’® z art. 140 k.c. Takze tytut aktu prawnego p.w.p. sugeruje, ze charakter prawa

ochronnego na znak odpowiada, przynajmniej w ogolnym zarysie, prawu wlasnosci.

Bezwzgledny charakter prawa ochronnego na znak wyraza si¢ w tym, ze jest ono
skuteczne przeciw kazdemu (erga omnes)’’. Obowigzek powstrzymania si¢ od naruszania
sfery moznosci postegpowania podmiotu uprawnionego spoczywa na kazdej osobie trzeciej
niedysponujacej wiasnym tytulem prawnym do takiego dzialania. Naruszenie prawa
ochronnego rodzi roszczenia przeciw konkretnej, oznaczonej osobie. Nalezy przy tym
podkresli¢, ze prawa bezwzgledne, w tym prawo na znak, nie wyczerpuja si¢ w roszczeniach.
Oznacza to, ze uczynienie zado$¢ roszczeniu przez naruszyciela nie powoduje zniesienia prawa,
a jedynie wygasniecie stosunku prawnego miedzy nim a uprawnionym, ktérego zrodtem

bylo bezprawne wkroczenie w sfere wylacznosci.

Tres$¢ prawa ochronnego, ktora przesadza o jego wylacznym charakterze, jest okre$lona
w ustawie. Prawo to jest bowiem narzedziem monopolizacji. Polski ustawodawca reguluje
prawo na znak, zakreslajac zarowno jego stron¢ pozytywng (art. 153-154, art. 162-163 p.w.p.),
jak 1 negatywng (art. 296 ust. 2 oraz art. 155-157 1 160 p.w.p.). Obie sfery sa od siebie
niezalezne, ale wzajemnie si¢ uzupelniaja 1 tacznie tworza tre§¢ prawa.
Strona pozytywna obejmuje dwa zasadnicze uprawnienia: do wuzywania znaku
(dobra niematerialnego) oraz do rozporzadzania prawem. Sfera negatywna jest wypetniona
poprzez okreSlenie zasadniczych typow naruszenia. Zakres obu stron cechuje wyrazna

asymetria. Uprawnienia zakazowe sg uj¢te szerzej niz czynnosci zastrzezone dla uprawnionego.

755 Rozwdj historyczny konstrukcji prawa podmiotowego przedstawia zwiezle M. Pyziak-Szafnicka; zob. M.
Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 1. Czg$¢ ogo6lna, Warszawa 2012, s. 780-
782, zob. takze A. Szpunar, Naduzycie prawa podmiotowego, Krakow 1947, s. 11 i n. W polskiej doktrynie
prezentowane sg dwa ujecia prawa podmiotowego sformutowane przez S. Grzybowskiego i Z. Radwanskiego,
zob. S. Grzybowski, System Prawa Cywilnego. Tom 1. Czg$¢ ogdlna, Wydawnictwo PAN 1974, s. 212; Z
Radwanski, Zarys czeéci ogbdlnej prawa cywilnego, Warszawa 1979, s. 77.

756 4. Kopff. Prawo cywilne a prawo dobr, s. 28.

57'S. Grzybowski, w: System Prawa Cywilnego. Tom I, s. 229.
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Interes uprawnionego, wyrazajacy si¢ w niezakidconej 1 monopolistycznej eksploatacji
oznaczenia, stoi u podstaw szerszego okreslenia strony negatywnej. Sfere¢ negatywna wyznacza
potrzeba ochrony funkcji odrézniajacej ze wzgledu na pochodzenie. Wigze si¢ ona z zakazem
podejmowania zachowan mogacych rodzi¢ ryzyko pomytki co do pochodzenia towarow
lub ustug’8. Podmiot moze zatem zadaé zaniechania uzywania przez osoby trzecie nie tylko
identycznych, ale rowniez podobnych oznaczen do jego wlasnego znaku, dla identycznych
i podobnych towar6éw lub ustug do tych objetych prawem ochronnym. Uprawnienia sktadajace
si¢ na wylacznos¢ uzywania maja natomiast za przedmiot znak w postaci zarejestrowanej
1 towary/ustugi, dla ktéorych znak zostat zarejestrowany. Sfera pozytywna jest zatem
wyznaczona formalnie i ograniczona do ujawnionych w rejestrze formy przedstawieniowej
znaku (z wyjatkiem przewidzianym w art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p.) i towardw/ustug.
Powyzszg charakterystyke nalezy uzupeli¢ o stwierdzenie, Ze skuteczno$¢ prawa
jest ograniczona do dzialan podejmowanych w obrocie. Zgodnie z art. 153 ust. 1 p.w.p.
wylaczne prawo dotyczy uzywania znaku w sposdb zarobkowy lub zawodowy, zas w mysl
art. 296 ust. 2 p.w.p. uprawniony moze zakaza¢ bezprawnego uzywania znaku w obrocie
gospodarczym. Chociaz w przywotanych przepisach postuzono si¢ innymi sformutowaniami,

to nie jest sporne, ze skuteczno$¢ prawa dotyczy jedynie dziatah podejmowanych w obrocie’’.

Wypada zaznaczy¢, ze w nauce zaznacza si¢ poglad negujacy potrzebe ujmowania
prawa ochronnego od strony pozytywnej. Jego Zrédlem jest przekonanie, ze mozliwo$¢
korzystania z dobr niematerialnych stanowi przejaw realizowania wolno$ci gospodarcze;.
To, czy podmiot uzyskat prawo wylaczne, jest bez =znaczenia na plaszczyznie
ich eksploatowania. Kazdy moze korzysta¢ z oznaczen odrézniajacych. Podstawg takich
uprawnien nie jest ustawodawstwo w dziedzinie wlasno$ci przemystowej. Nie ma bowiem
obowigzku zglaszania do rejestracji dobr niematerialnych spetniajacych przestanki ochrony.
Zwolennicy prezentowanego pogladu zauwazaja, ze prawo podmiotowe nie przyznaje

bezwzglednej wylacznosci do uzywania znaku. Dostrzega si¢ to zwlaszcza w sytuacji kolizji

758 M. Kepinski, Niebezpieczenstwo wprowadzania w btad odbiorcéw co do zrédta pochodzenia towaréw w prawie
znakow towarowych, ZNUJ PWiOWI 2/1982,s. 11.

%% Warto zasygnalizowaé, ze pojecie uzywania znaku jest wykladane wyjatkowo szeroko w orzecznictwie
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej w sprawach dotyczacych naruszen prawa. Trybunal odroznia
uzywanie znaku przez osobe trzecig w jej wlasnej komunikacji handlowej od aktéw stwarzajacych techniczne
warunki do uzywania znaku przez inny podmiot, ktore nie stanowig uzywania. Wyodrebnienie tych dwoch
kategorii nastgpuje nie z uwagi na fakt postuzenia si¢ oznaczeniem, ktéry powinien mie¢ charakter obiektywny, a
ze wzgledu na skutki konkretnego dziatania w obrocie — zob. spr. pol. od C-236/08 do C-238/08, pkt 57; wyr.
TSUE z 15.12.2011 r., C-119/10, Frisdranken Industrie Winters, ECLI:EU:C:2011:837, pkt 30; wyr. TSUE z
16.07.2015 r., C-379/14, TOP Logistics and Others, ECLI:EU:C:2015:497, pkt 45; wyr. TSUE z 2.04.2020 r., C-
567/18, Coty Germany, ECLI:EU:C:2020:267, pkt 46.
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miedzy zarejestrowanymi znakami z roznym pierwszenstwem. Innymi stowy, nawet jezeli znak
zostal zarejestrowany, to okoliczno$¢ ta jest bez znaczenia dla oceny naruszenia praw

h’%  Przedstawiony poglad czerpie z dawnej nauki niemieckiej,

wczesniejszyc
a jego zwolennikami sa m.in. A. Troller, E. Reimer oraz R. Schreiner’®'. W Polsce nurt ten
reprezentuja, co prawda w odniesieniu do patentu, M. du Vall i P. Kostanski’®?.
Zdaniem przywotanych autoréw pozytywna sfera mozno$ci postepowania uprawnionego
z patentu obejmuje jedynie rozporzadzanie prawem na rzecz 0sob trzecich oraz uczestniczenie
w korzysciach uzyskanych przez wspotuprawnionych. Pozostate akty, tradycyjnie okreslane
jako pozytywne wykonywanie praw z patentu, mozna za$ uzasadni¢ ogolnie pojmowang

wolnos$cig dziatalnosci gospodarcze;.

Analiza tego zagadnienia jest istotna na gruncie prowadzonych rozwazan.
Nalezy bowiem zauwazy¢, ze w ustawie nie okreslono w sposdb wyczerpujacy czynnosci,
ktére stanowig uzywanie znaku zastrzezone do kompetencji uprawnionego. Konkretne akty
eksploatacji oznaczenia s3 powigzane z jego substratem. Watpliwosci dotycza tego,
czy uprawniony z prawa ochronnego na znak uslugowy ma pozytywnga kompetencje
do umieszczania oznaczenia na przedmiotach materialnych. Mogg to by¢ rezultaty ushlug,
przedmioty poddane $wiadczeniom oraz przedmioty shuzace do $wiadczenia ushug.
Jezeli podmiot prawa dysponuje takim uprawnieniem, to trzeba rozwazy¢ dalej idacy problem
— mozliwo$¢ wyczerpania prawa na znak ustugowy. W doktrynie wyjasnia si¢ niemal
jednogto$nie, Zze zasada wyczerpania nie dotyczy praw na znaki ustugowe. Jest tak ze wzgledu
na niematerialny charakter ustugi. Tej tezy nie mozna jednak zaakceptowac bez uprzedniego
rozwazenia uprawnienia do uzywania znaku ustugowego. Uznanie, ze kompetencja
uprawnionego obejmuje umieszczanie oznaczenia na przedmiotach materialnych,

moze prowadzi¢ do zakwestionowania utrwalonego w literaturze stanowiska. Ustalenie za$,

780 Ta kwestia nie przedstawiala si¢ jednolicie w poszczegdlnych panstwach Unii do czasu wydania przez TSUE
21.02.2013 r. wyroku w sprawie C-561/11, Fédération Cynologique Internationale, ECLI:EU:C:2013:91.
Przyktadowo, w orzecznictwie hiszpanskim Sad Najwyzszy wypracowal zasad¢ wylaczenia bezprawnosci
naruszenia znakow wczesniejszych na podstawie rejestracji znaku pozniejszego (immunidad registral). Ta
koncepcja zostata jednak odrzucona w wyroku Trybunatlu. Zasad¢ stanowi prymat uprawnien zakazowych nad
pozytywna kompetencja do uzywania znaku; w szczegolnych sytuacjach zastosowanie znajdzie za$ konstrukcja
przyzwolenia (art. 18 dyrektywy 2015/2436; art. 296 ust. 3'-3% p.w.p.).

781 R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 293; J. Preiss, Die Anwendung, s. 61; zob. takze 4. Kur, The right
to use one's own trade mark: a self-evident issue or a new concept in German, European and international trade
mark law?, EIPR 16 (1996), s. 198 i n.

782 M. du Vall, P. Kostanski, w: M. du Vall, E. Traple, P. Kostanski, J. Ozegalska-Trybalska, P. Podrecki (red.),
Prawo patentowe, Warszawa 2017, s. 345.

219



ze sfera pozytywna prawa ochronnego na znak nie istnieje, powoduje, ze rozwazania

w tym zakresie sa bezcelowe.

Stanowisko negujace potrzebe wyodrgbniania pozytywnej sfery wytacznosci wigze si¢
z zagadnieniem techniki regulacji prawa ochronnego na znak. Pierwotnie do grona autoréw
wyrazajacych sceptycyzm wobec pozytywnego ujecia prawa w ustawie nalezat R. Skubisz’®,
Jego zdaniem ten sposob regulacji jest charakterystyczny dla praw rzeczowych.
Nie uwzglednia réznic miedzy rzeczami a dobrami niematerialnymi, w szczegdlnosci za$
mozliwosci jednoczesnej eksploatacji tych drugich przez wiele oséb. Nie jest zatem mozliwe
takie ,,pozytywne zdefiniowanie prawa z rejestracji, aby byto zbedne dodatkowe, posrednie
ustalenie tre$ci prawa na podstawie obowigzkow 0sob trzecich”’®*, Ponadto, sfera negatywna
prawa powinna charakteryzowaé si¢ szerszym zakresem od strony pozytywnej ze wzgledu
na konieczno$¢ ochrony obrotu przed niebezpieczenstwem wprowadzenia w bilad.
Pomimo uwag krytycznych autor podkreslat, ze ujecie prawa na znak jedynie jako prawa
zakazowego wiaze sie z pewnymi trudnoéciami interpretacyjnymi’®. Nowsze wypowiedzi
R. Skubisza sugeruja ewolucje pogladéw w tym zakresie. Znajduje on podstaw¢ pozytywnego
prawa do znaku ,,w fakcie przyporzadkowania (...) okreslonego dobra (...) konkretnemu
podmiotowi prawa do korzystania (ius utendi) i tym samym wylaczenia od tego dobra
wszystkich innych 0séb (ius excludendi)”’®®. Taki sam poglad wyraza M. Trzebiatowski.
Jego zdaniem, prawo ochronne na znak towarowy powinno by¢ normatywnie wyrazone
zar6wno od strony pozytywnej, jak i negatywnej’®’. Ustawowe okreslenie pozytywnej sfery
wylacznosci przyznanej podmiotowi prawa ma na celu zminimalizowanie trudnosci,
ktore powstaja wowczas, gdy prawo jest ujete jedynie od strony negatywne;.
Pozytywna regulacja prawa z rejestracji musi mie¢ jednak charakter podporzadkowany ujeciu

negatywnemu i powinna si¢ koncentrowa¢ na opisie zachowan, ktére konstytuujg naruszenie’®®,

Zagadnienie pozytywnej sfery wylacznosci wynikajacej z prawa ochronnego podejmuje
takze L. Zelechowski. Zdaniem wspomnianego autora, istnienie pozytywnych uprawnien

umozliwia wyjasnienie istoty prawa ochronnego jako wlasnosci w kategorii praw

783 R. Skubisz, Prawo z rejestracii, s. 70.

784 Ibidem.

785 Ibidem.

786 R. Skubisz, w: System Prawa Prywatnego. Tom 14A, s. 96.

787 M. Trzebiatowski, Tre$¢ i zakres prawa z rejestracji znaku towarowego, SPP 2010, nr 1, str. 160, 167.
788 Ibidem, s. 160.
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podstawowych’®. Takie zapatrywanie jest uzasadnione trescig uzasadnienia wyroku TSUE
w sprawie Planta Tabak’’®. Poruszono w nim problem ograniczen w zakresie uzywania znakow
towarowych, ktére wynikaja z mocy przepisow szczegolnych. Pytania prejudycjalne dotyczyty
implementacji dyrektywy w sprawie sprzedazy wyrobow tytoniowych. Akt prawa Unii
przewidywat zakaz postugiwania si¢ na wyrobach tytoniowych lub ich etykietach symbolami
odnoszacymi si¢ do smaku, zapachu, s$rodkow aromatyzujacych lub innych dodatkow
badz ich braku. Takimi symbolami mogg by¢ znaki towarowe. Niemiecki sad powzigt
watpliwos$¢, czy zakaz stanowi nieproporcjonalne wywlaszczenie w rozumieniu art. 17 ust. 1
Karty Praw Podstawowych, ktory zapewnia gwarancj¢ ochrony wiasnosci w jej szerokim
ujeciu. W wyroku Trybunal zauwazyl, ze prawo wlasnosci, chronione na podstawie art. 17 KPP,
obejmuje réwniez — co wynika bezposrednio z przepiséw KPP - wiasnos¢ intelektualng’’!.
Sad wyjasnil, Ze wilasno§¢ powinna by¢ postrzegana w perspektywie petnionej funkcji

spotecznej, nie za§ jako prawo absolutne’’?.

Wzgledy ochrony zdrowia publicznego
umozliwiaja wprowadzenie ograniczen w zakresie uzywania znaku, o ile nie naruszaja one
istoty prawa do znaku’’®. Zdaniem L. Zelechowskiego dokonanie oceny ograniczen prawa
przez Trybunat z perspektywy art. 17 KPP jest skutkiem uznania, ze da si¢ wyr6zni¢ pozytywna
jego strone, ktora odpowiada wiasnoéci w ujeciu konstytucyjnym’’4. Przyjecie, Ze uzywanie
oznaczenia jest wylacznie przejawem realizowania wolnosci gospodarczej, oznaczatoby

koniecznos$¢ rozsadzenia tej kwestii nie w Swietle art. 17 Karty, a z perspektywy gwarancji

swobody dziatalnosci gospodarcze;.

W tym wzgledzie wypada zwroci¢ uwagg, ze w dyrektywie 2015/2436 i rozporzadzeniu
2017/1001 prawo ochronne jest uregulowane w zasadzie przez wskazanie zachowan
stanowigcych jego naruszenie. Nie oznacza to jednak, Ze nie mozna wyjasni¢ istoty prawa takze
od strony pozytywnej. Podkreslit to rzecznik generalny P. Mengozzi w opinii w sprawie
dotyczacej kolizji migdzy dwoma zarejestrowanymi znakami. Wyjasnil on, ze prawo zakazania
uzywania znaku poézniejszego przez wilasciciela znaku wczes$niejszego (ius excludendi)

przewaza nad pozytywnym prawem wladciciela pdzniejszego znaku do jego uzywania

789 F. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 153, Nb 8.
7% wyr. TSUE z 30.01.2019 r., C-220/17, Planta Tabak, ECLI:EU:C:2019:76.
1 Ibidem, pkt 92.
772 Stanowisko Trybunatu wyraza dominujgcy wspolczesnie poglad o dynamicznym charakterze praw
podmiotowych, w tym praw wlasnosci intelektualnej, zob.: K.-H. Fezer, Die Marke als Immaterialgut, s. 454.
773 .
Ibidem.
774 E. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 153, Nb 8.

221



)775 776

(ius utendi Stanowisko rzecznika zostalo w zasadzie przejete przez Trybunat
W orzecznictwie Trybunatu podkresla sie, ze wlasciciel pdzniejszego znaku korzysta z prawa
wylacznego, pomimo faktu, ze uprawniony z wcze$niejszego prawa moze zakazad
mu uzywania jego wtasnego znaku. Poglad o istnieniu jakiego$ prawa pozytywnego do znaku
nie jest jednak postrzegany w judykaturze jednolicie. Mozna bowiem przytoczy¢ opini¢
rzecznika generalnego P.C. Villaléna w sprawie Martin Y Paz Diffusion. Rzecznik stwierdzit,
ze prawo znakdw - co do zasady - nie ustanawia po stronie podmiotu uprawnienia do uzywania

znaku’”’

. Prawo z rejestracji ma charakter przede wszystkim negatywny, wykluczajacy
mozliwos¢ eksploatacji oznaczenia przez osoby trzecie. Wydaje si¢ jednak, ze stanowisko
wyrazone w przywotanej opinii nie jest kategoryczne. Nie da si¢ odmoéwié racji uznaniu,
ze prawo ochronne ma charakter przede wszystkim zakazowy. Taka jest jego istota.

Nie oznacza to jednak, ze pozytywna sfera wylacznos$ci po stronie uprawnionego nie istnieje.

Nalezy przy tym zauwazy¢, ze w doktrynie europejskiego prawa znakow
—w przeciwienstwie do zaprezentowanych przyktadéw z orzecznictwa - ta kwestia jest obecnie
raczej postrzegana jednolicie. W $wietle pogladu A. Kur, rdzeniem prawa ochronnego na znak
jest aktywne prawo do jego uzywania, natomiast uprawnienia zakazowe stanowig jedynie
srodki zabezpieczajace ten cel’’®. Prawo podmiotowe, o ktorym mowa, wzmacnia konkurencje
na poziomie informacyjnym. Bez uzywania znaku nie peini on funkcji jakiegokolwiek kanatu
komunikacji miedzy uczestnikami obrotu. Z tego wzgledu emanacja pozytywnego uprawnienia
do uzywania znaku jest, paradoksalnie, obowigzek rzeczywistego uzywania oznaczenia
w obrocie. Analogiczne stanowisko zajmuja E. Skrzydto-Tefelska i M. Zuk’”.
Pewien sceptycyzm wzgledem tego podejscia wyraza M. Senftleben. Zdaniem autora,
dostowna interpretacja przepisow dyrektywy 2015/2436 1 rozporzadzenia 2017/1001
daje podstawy do przyjecia, ze prawo ochronne posiada jedynie negatywng strong,
a zatem ma wylgcznie zakazowy charakter’®’. Autor zastrzega jednak, Ze teleologiczna
wyktadnia przepisOw jest dopuszczalna, a jej rezultatem moze by¢ uznanie, ze daje si¢

wyodrgbni¢ zardwno pozytywna, jak i negatywna, sfer¢ prawa na znak.

775 Opinia rz.g. P. Mengozziego z 15.11.2012 r., C-561/11, Fédération Cynologique Internationale,
ECLI:EU:C:2012:722, pkt 38.

776 C-561/11, pkt 38 i n.

777 Opinia rz.g. P.C. Villalona z 18.04.2013 r., C-611/11, Martin Y Paz Diffusion, ECLI:EU:C:2013:252, pkt 90.
778 4. Kur, The right to use, s. 199.

7% E. Skrzydlo-Tefelska, M. Zuk, w: G.N. Hasselblatt (red.), European Union Trade Mark Regulation (EU)
2017/1001. Article-by-Article Commentary, second edition, 2018, s. 332.

780 M. Senftleben, w: A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark Law. A Commentary, Oxford 2017, s. 272.
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Wydaje sie, ze istote prawa ochronnego na znak towarowy jako prawa podmiotowego
oddaje jedynie jego ujecie jako kompleksu uprawnien, z ktérych jedne wypetniaja pozytywna,
a drugie negatywna sfere wytacznos$ci. Prawo ochronne jest cywilnym prawem podmiotowym
o charakterze bezwzglednym. Nalezy zatem postrzega¢ je jako sfer¢ moznosci postepowania
zastrzezong dla uprawnionego sprz¢zong z obowigzkiem jej nienaruszania przez osoby trzecie.
Interes podmiotu prawa wyraza si¢ w mozliwosci wytacznej eksploatacji zarejestrowanego
oznaczenia. Jej zaklocenie nastgpuje nie tylko w przypadku uzycia przez osobe trzecia
identycznego znaku dla identycznych towarow/ustug. Centralnym pojgciem prawa znakow
jest niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcow w btad. To ono wyznacza granice ochrony
uprawnionego. Musi ona rozciggac si¢ na takie akty, ktore - cho¢ nie dotycza identycznego
znaku oraz identycznych towarow/uslug - w dalszym ciggu moga wywota¢ ryzyko konfuzji
w obrocie. Nie oznacza to jednak, ze prawo ochronne ma wylacznie zakazowy charakter.
Jest jasne, ze uzyskanie wylacznos$ci stuzy zapewnieniu ochrony sagdowej w razie naruszenia.
Z drugiej strony mozna wskazaé przepisy w p.w.p., ktore odnosza si¢ wytacznie do uprawnien

o charakterze pozytywnym.

Po pierwsze, na uwage zastuguja zasady rzadzace zbyciem udzialu w prawie.
Zbycie jest bowiem uzaleznione od zgody pozostatych wspotuprawnionych (162 ust. 5 p.w.p.).
To regulacja charakterystyczna dla prawa znakow. Wystarczy wspomnie¢, ze w art. 198 k.c.
przewiduje si¢ uprawnienie kazdego wspotwlasciciela do rozporzadzania swoim udzialem
bez zgody pozostatych wspdtuprawnionych. Uzywanie oznaczenia odrdzniajagcego stanowi
uprawnienie, ktére w przypadku objecia znaku wspdlnoscig powinno pozostawac pod kontrolg
wszystkich wspotuprawnionych. Szczegdlna regulacja art. 162 ust. 5 p.w.p. podkresla
znaczenie uprawnienia do uzywania znaku. Po drugie, nalezy wskaza¢ na zasady
odpowiedzialnos$ci licencjobiorcy z tytulu naruszenia prawa jako kolejny argument
przemawiajacy za istnieniem pozytywnej sfery wylacznosci. W pewnych sytuacjach akty
uzywania znaku przez licencjobiorce stanowig nie tylko naruszenie zobowigzania umownego,
ale takze naruszenie prawa ochronnego. Jest tak wowczas, gdy licencjobiorca nie przestrzega
postanowien umowy licencyjnej odnoszacych sie do okresu i terenu jej obowigzywania, postaci
znaku oraz wskazania towaréw, dla ktéorych znak moze by¢ uzywany, oraz ich jakosci.
Ostatnia z wymienionych cech — jako$¢ towaréw — nie ma co do zasady znaczenia dla
stwierdzenia naruszenia w postaci podwdjnej identycznosci lub niebezpieczenstwa
wprowadzenia w blad. Kompetencja uprawnionego obejmuje zatem takze prawo kontroli

jakos$ci towardw oznaczanych jego znakiem. Nalezy ja wigza¢ z uprawnieniem do uzywania
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znaku. Podmiot prawa ma wptyw na to, jak znak, ktéry stanowi przedmiot jego prawa,
jest eksploatowany przez osoby trzecie, z ktorymi jest zwigzany we¢zlem obligacyjnym.
Chociaz taki stan faktyczny nalezaloby rozpatrywaé raczej na plaszczyznie zobowigzan
umownych, to dopuszczenie legitymacji biernej licencjobiorcy stanowi wyraz znaczenia
pozytywnego uprawnienia do uzywania znaku. Po trzecie, prawo na znak moze by¢
przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych, w tym uzytkowania. Treécig uzytkowania jest
uprawnienie do korzystania z prawa ochronnego obcigzonego tym ograniczonym prawem
rzeczowym’s!. Jego wyrazem jest uzywanie znaku. Zdatno$¢ prawa ochronnego na znak
do obcigzenia uzytkowaniem posrednio stanowi argument przemawiajacy o istnieniu
pozytywnej sfery wylacznosci. Po czwarte, wylacznie w towarzystwie zarejestrowanych
znakow moze by¢ umieszczana litera ,,R” wpisana w okrag. Uzywanie tego symbolu
w sasiedztwie znaku nalozonego na towary lub uslugi podobne do towaréw lub uslug
zarejestrowanych podlega ocenie prawnokarnej (art. 307 1 308 p.w.p.). Analogicznie nalezy
kwalifikowa¢ postugiwanie si¢ wyrdznikiem w sasiedztwie znaku réznigcego si¢ od znaku
zarejestrowanego (z mozliwym odstepstwem z art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p.). Pomimo ze podmiot
prawa nie nabywa na skutek rejestracji uprawnienia do uzywania znaku (wynika ono
ze swobody dziatalno$ci gospodarczej), to z momentem rejestracji staje si¢ podmiotem
uprawnien, ktore moze realizowa¢ jedynie w odniesieniu do takiej postaci znaku oraz takich

towarow 1 uslug, ktore zostaty wskazane w decyzji.

Prawo ochronne ma charakter majatkowy. Taka kwalifikacja jest w nauce w zasadzie’?
przyjmowana bez zastrzezen. Oznacza to, ze jest ono uwarunkowane interesem ekonomicznym
i ma wymiar pienigzny’®. Prawo to jest zbywalne, podlega dziedziczeniu i egzekucji.
Moze by¢ samodzielnym przedmiotem obrotu; moze takze stanowié, jak wskazano, przedmiot
ograniczonych praw rzeczowych badZz uméw obligacyjnych. W praktyce obrotu prawo

ochronne jest czgsto przedmiotem umoéw licencyjnych, mocg ktorych osoba trzecia zostaje

781 W nauce zaprezentowano jednak poglad, ze przedmiotem uzytkowania nie jest prawo ochronne na znak
towarowy, ale znak towarowy jako dobro niematerialne — zob. K. Zaradkiewicz, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks
cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-449'°, Warszawa 2020, s. 904.

782 W starszej literaturze przedmiotu J. Koczanowski przyjmowat, ze prawo z rejestracji ma charakter majatkowy,
natomiast nie jest pozbawione elementu niemajatkowego, osobistego — zob. J. Koczanowski, Funkcje, s. 92 1 95-
96. W nowszej literaturze M. Trzebiatowski uznaje znak towarowy takze za dobro osobiste w rozumieniu art. 23
k.c. zblizone charakterem do twdrczos$ci wynalazczej i racjonalizatorskiej, zob. M. Trzebiatowski, w: Prawo, s.
638-639; odmiennie jednak tenze, Tres$¢ i zakres, s. 164, gdzie autor przyjmuje bez zastrzezen, ze prawo ochronne
jest prawem majatkowym.

783 M. Pyziak-Szafnicka, w: System Prawa Prywatnego. Tom 1, s. 803; K. Szczepanowska-Kozlowska, w: E.
Nowinska, K. Szczepanowska-Koztowska (red.), System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo wlasnosci
przemystowej, Warszawa 2015, s. 291.
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upowazniona do uzywania znaku. Ponadto, prawo stanowi mienie oraz wchodzi w skfad
przedsigbiorstwa. Jego przeniesienie moze nastapi¢ w ramach czynno$ci majacej za przedmiot

przeniesienie przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 55! k.c. zgodnie z art. 55 k.c.

Zrédlem prawa na znak jest decyzja administracyjna wydana przez wlasciwy organ.
Ma ona charakter konstytutywny. Takze ustanie prawa z reguty nast¢puje poprzez wydanie
decyzji administracyjnej’*. Jest to zatem prawo formalne. Wynikaja z tego dalsze cechy’®’.
Po pierwsze, prawo to ma charakter terytorialny — jego skuteczno$¢ obejmuje terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub, w przypadku znakéw Unii Europejskiej, obszar Unii
Europejskiej. Terytorialny charakter prawa na znak stanowi pochodng trybu, w jakim jest ono
udzielane. Po drugie, jest ono czasowe. Trwa 10 lat od daty zgloszenia. Ustawa przewiduje

mozliwo$¢ przedtuzenia ochrony na kolejne okresy 10-letnie. Moze ono zatem w zasadzie by¢

przedtuzane w sposob nieograniczony.

Formalny charakter prawa pozostaje w funkcjonalnym zwigzku z zasada specjalizacji,
ktérej prawo jest poddane. Znak nie jest bowiem przedmiotem ochrony absolutnej.
Wypada przypomnieé, ze znak jako dobro niematerialne jest zwigzkiem formy
przedstawieniowej oznaczenia i towarow/ustug, ktore zostaly wskazane w rejestrze.
Wykonywanie prawa ochronnego nastepuje, gdy miesci si¢ w ramach zasady specjalizacji.

Odnosi si¢ ona do dwoch aspektéw - formy przedstawieniowej oraz wykazu towarow i ustug.

Uprawniony wykonuje prawo tylko, gdy uzywa oznaczenia w formie, w jakiej zostato
ono zarejestrowane. Jest zatem zwigzany wybrang przez siebie, zgloszona, a nastgpnie
zarejestrowang postacia znaku. Wyjatkiem od tej reguly jest mozliwos$¢ uzywania oznaczenia
roznigcego si¢ od znaku zarejestrowanego w elementach, ktére nie zmieniaja jego charakteru
odrozniajacego. To odstepstwo — wyraznie wskazane w art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. —
jest uzasadnione praktyka handlowa’®®. Na skutek zmiany otoczenia rynkowego uprawniony
moze dazy¢ do odnowienia wygladu wtasnego oznaczenia. Nadmiernym obcigzeniem bytaby
konieczno$¢ dokonywania odrebnych zgtoszen w kazdym przypadku zmodytikowania znaku.
Jezeli zmiana nie wptywa na charakter odr6zniajacy oznaczenia, to postlugiwanie si¢ nig jest

uznawane jako wykonywanie prawa. W piSmiennictwie wypracowano szczegotowe zasady

784 Wyjatkiem jest wygasniecie prawa z powodu uptywu okresu, na ktory zostato udzielone (art. 168 ust. 4 p.w.p.),
ktore nastgpuje z mocy prawa, a nie przez wydanie decyzji stwierdzajacej wygasniecie.

785 K. Szezepanowska-Kozlowska, w: System Prawa Handlowego, s. 289-290.

786 U. Prominska, Prawo z rejestracii, s. 75; M. Trzebiatowski, w: R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego.
Tom 14B Prawo wlasnos$ci przemystowej, Warszawa 2017, s. 981.
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oceny wplywu zmian na charakter odrdzniajacy’®’.

Te cze$s¢ uwag nalezy zakonczy¢
stwierdzeniem, ze art. 169 wust. 4 pkt 1 p.w.p. jest wykladany restrykcyjnie.
Ponadto, uprawniony moze realizowaé¢ swoja kompetencje¢ jedynie w odniesieniu do ustug,
ktore zostaty wymienione w decyzji o udzieleniu prawa. Pozytywna wytaczno$¢ nie obejmuje
zatem towarow 1 ustug podobnych. Nie oznacza to, ze uprawniony nie moze uzywac¢ oznaczenia
dla towarow lub ustug nieobjetych rejestracja. Takie stosowanie znaku nie stanowi jednak

wykonywania prawa’®®,

Wylacznos¢ na znak ustugowy charakteryzuje si¢ wszystkimi cechami prawa na znak
towarowy. Ustawa nie przewiduje szczegélnych postanowien w zakresie tresci uprawnien
przystugujacych podmiotowi prawa. Nie ma zatem potrzeby analizowania wszystkich kwestii,
ktore tacznie skladajg si¢ na to zagadnienie. Mowa przede wszystkim o uprawnieniu
do rozporzadzania prawem. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na fakt, ze przepisy p.w.p. dotyczace
znakéw zostaly modelowo skonstruowane w odniesieniu do obrotu towarowego.
W zwigzku z tym nie jest wykluczone, ze tre$¢ prawa na znak ustugowy — ktéra w og6lnym
zarysie odpowiada prawu na znak towarowy — doznaje modyfikacji uzasadnionych odmiennym

charakterem odr6znianego przedmiotu.

§ 2. Tres¢ prawa ochronnego na znak ushugowy

Strona pozytywna prawa na znak obejmuje dwie grupy uprawnien. Pierwsza z nich
dotyczy uzywania znaku (ius utendi), a druga — rozporzadzania prawem (ius disponendi).
Tre$¢ uprawnienia do uzywania znaku jest uregulowana w art. 153 1 154 p.w.p.
W art. 153 ust. 1 p.w.p. wskazano, ze na skutek udzielenia prawa uprawniony nabywa
uprawnienie wylacznego uzywania znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy
na calym obszarze Rzeczypospolite] Polskiej. Drugi przepis ma charakter wyjasniajacy.
Okreslono w nim typowe sposoby uzywania znaku zgrupowane w trzy szersze kategorie.
Wyliczenie z art. 154 p.w.p. ma charakter przyktadowy. Sposdb unormowania prawa na znak
W p.w.p. jest w zasadzie rozbudowang wersjg art. 13 u.z.t. z 1985 r., ktory czerpat z regulacji

niemieckiej’®.

787 M. Trzebiatowski, w: System, s. 980-987.
788 R Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 294.
789 U. Prominska, Prawo z rejestracji, s. 71.

226



L Uzywanie jako wykonywanie prawa ochronnego

Ustawa nie definiuje uprawnienia do uzywania znaku, ale dostarcza przyktadowych
zachowan, ktore stanowig uzywanie znaku. Nalezy zatem okre$li¢ cechy, jakie powinny
charakteryzowaé realizowanie tego uprawnienia. Konkretyzacja musi uwzglednia¢ postulat
pozostawienia pojecia uzywania mozliwie obszernym oraz otwartym na zmiany zachodzace
w rzeczywistosci gospodarczej. Nastepnie wypada rozwazy¢, jak znak uslugowy moze by¢

stosowany w obrocie.

W jezyku potocznym uzywanie oznacza ,korzystanie, zrobienie z czegos$ uzytku,
zastosowanie czego$ jako narzedzia/$rodka”’®®. Nie ma watpliwosci, ze nie kazde korzystanie
ze znaku stanowi wykonywanie prawa’®!. Nalezy bowiem zwrdcié uwage na tre$é art. 153
ust. 1 p.w.pa oraz na podstawowg funkcje znaku, ktére powinny stanowi¢ punkt odniesienia

dla oceny aktu eksploatacji oznaczenia.

Uprawnienie do uzywania znaku jest wyznaczane w pierwszej kolejnosci przez funkcje
znaku. Prawnie istotna eksploatacja oznaczenia nastgpuje wowczas, gdy jej celem
jest wskazanie na pochodzenie ustlug. Znak ma wigc gwarantowaé tozsamos¢ pochodzenia
ustug, dla ktorych jest zarejestrowany i, w konsekwencji, przyczynia¢ si¢ do stworzenia
lub utrzymania rynku zbytu dla nich”?. Wypada postawié¢ pytanie: w jaki spos6b oznaczenie
moze odroznia¢ ustuge 1 wskazywac na jej pochodzenie? Odpowiedz na nie wcale nie jest

oczywista.

Klasyczng i podstawowa’®® postacia uzywania znaku w jego funkcji jest fizyczne
umieszczenie oznaczenia na towarze. Wytworzenie wzglednie trwatego 1 dostownego zwigzku
miedzy przedmiotem a znakiem moze nastapi¢ przez jego naklejenie, nalozenie, nadrukowanie
lub wszycie na produkt (albo jego opakowanie). Odbiorcy towaréw ze znakiem wigza go
w obrocie z uprawnionym, ktéremu przypisuja odpowiedzialno$¢ za jego wtasciwosci (cechy)
jako gwarantem tozsamos$ci wlasciwosci oznaczonego przedmiotu. Usluga nie moze by¢
przedmiotem czynnos$ci polegajacej na umieszczeniu na niej oznaczenia. To zasadnicza roznica
miedzy znakami przeznaczonymi do odrdzniania towaré6w 1 ustug, ktora ujawnia si¢

na ptaszczyznie wykonywania prawa ochronnego. Jest jasne, ze ,,znak ustugowy jest z natury

790 https://sip.pwn.pl/szukaj/u%C5%BCywanie.html

1 U. Prominska, Prawo z rejestracji, s. 72-73.
92 Ibidem, pkt 43.
798 R. Skubisz, Wprowadzenie do obrotu towaru ze znakiem towarowym (wybrane problemy), w: W. Czapliniski

(red.), Prawo w XXI wieku. Ksiega pamiagtkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa 2006, s. 804.
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rzeczy uzywany inaczej niz znak towarowy”’**. Z tego powodu wytworzenie zwiazku miedzy
usluga a oznaczeniem ma najczgsciej charakter funkcjonalny oraz pojeciowy.
Relacja ta jest kreowana 2z reguly przez umieszczanie znaku na budynkach
lub w pomieszczeniach, przedmiotach i dokumentach zwigzanych ze $wiadczeniem ustug
oraz poprzez postugiwanie si¢ oznaczeniem w reklamie. Znak ustugowy jest uzywany w swojej
funkcji, gdy z perspektywy wilasciwego kregu odbiorcow pozwala na wytworzenie zwigzku
migdzy oferowanym zachowaniem a oznaczeniem. Jest tak, gdy spelnione sg dwa warunki.
Po pierwsze, odbiorcy dostrzegaja zwigzek migdzy znakiem a konkretng ustuga.
Po drugie, zwigzanie ustugi z oznaczeniem umozliwia im przypisanie pochodzenia ustugi

uprawnionemu.

Pierwszy warunek jest spelniony, gdy konsumenci lub inni odbiorcy finalni ustug
postrzegaja znak jako identyfikator konkretnej uslugi. Konieczne jest uwzglednienie
wlasciwoéci  danego  sektora rynku oraz charakteru  oferowanych  ushug’®.
Te okolicznosci wptywaja na ustalenie typowych sposobow postugiwania si¢ znakami
w sektorze. Ocena aktu uzywania musi by¢ dokonana z perspektywy wiasciwego kregu
odbiorcow’®. To przecietny odbiorca ustugi powinien postrzegaé oznaczenie jako znak
ustugowy. Nie mozna tym samym stawia¢ jakichkolwiek warunkéw wstgpnych dotyczacych
postaci, w jakiej znak powinien by¢ uzywany. Innymi stowy, kazda forma postugiwania si¢
oznaczeniem powinna by¢ kwalifikowana jako wykonywanie prawa, o ile nastgpuje w funkcji
znaku oraz czyni zado$¢ pozostatym kryteriom uzywania. Niewtasciwe jest takze formutowanie
kryteriow jakosciowych co do nat¢zenia omawianego zwigzku. Dla uznania aktu uzywania
w funkcji znaku wystarczy stwierdzenie, ze odbiorcy postrzegaja go jako oznaczenie ustugi
1 na jego podstawie sa w stanie przypisa¢ jej pochodzenie, a w konsekwencji
1 odpowiedzialno$¢ za jej jako§¢ uprawnionemu. Sita zwigzku, jak 1 ewentualne inne

komunikaty przekazywane przez oznaczenie, nie majg znaczenia dla oceny.

Trudno$ci moze sprawia¢ kwalifikacja aktow uzywania znaku, ktore wykazujg zwigzek
z przedmiotami materialnymi. Problem dotyczy w szczegdlno$ci ustug naprawy towarow’>’
oraz ustug handlowych polegajacych na sortowaniu asortymentu towarow oferowanych

do sprzedazy, jego prezentacji i proponowaniu réznych swiadczen majacych na celu sktonienie

794 wyr. WSA w Warszawie z 07.02.2006 r., IV SA/Wa 1749/05, Legalis nr 272702.
795 C-40/01, pkt 43.
796 K. Landolt, Die Dienstleistungsmarke, s. 105; M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 212.

97 W. Wlodarczyk, Uzycie oznaczenia ,,w charakterze znaku towarowego” (w orzecznictwie ETS), PiP, 11/2009,
s. 96.

228



konsumenta do dokonania zakupu tych towaréw. W tych przypadkach konieczne jest ustalenie,

Ze uzywanie nastgpuje w funkcji znaku ustugowego, a nie znaku towarowego.

Jezeli odbiorcy wigzg oznaczenie podmiotu swiadczgcego ustugi sprzedazy detalicznej
z towarami dostgpnymi w prowadzonym przez niego punkcie handlowym w ten sposob,
Ze przypisuja na podstawie oznaczenia konkretne pochodzenie handlowe towarow, a nie ustug,
to nalezy stwierdzi¢, ze jest ono uzywane jako znak towarowy. Klientela ma bowiem wigzac
oznaczenie z ustuga, ktora polega na gromadzeniu, prezentowaniu i oferowaniu produktow
0sob trzecich. Taki zwigzek powinien by¢ mozliwy do stwierdzenia w sytuacji umieszczenia
szyldu na  witrynie budynku, w ktorym znajduje si¢ lokal ustugowy.
Innym sposobem jest postugiwanie si¢ oznaczeniem w towarzystwie produktow w sposob,
ktory nie budzi watpliwosci co do charakteru znaku. Obrazuje to przyklad uzycia oznaczenia
Lidl w sloganie Zakupy robi¢ w Lidlu. Wtasciwy krag odbiorcoOw zetknigty z przywotanym
oznaczeniem nie ma watpliwosci co do pelnionej przez nie funkcji. Nie wigze go z towarami,
ktére sa dostepne w marketach, ale z ustugami handlowymi. Pomocne moze okaza¢ si¢ takze
ustalenie, Ze towary, ktorych dotycza ushugi, sa oznakowane znakami producenta’®,
Zdarza si¢ jednak, ze pewne produkty sa wprowadzane do obrotu bez oznaczen odrozniajacych.
Dotyczy to w szczeg6lno$ci towardw niskiej jakosci. Woéwcezas jednoznaczne ustalenie, ze akt
eksploatacji znaku nastepuje w odniesieniu do wustugi, moze by¢ trudniejsze.
Zblizony problem dotyczy kwalifikacji czynnosci polegajacych na uZzywaniu oznaczenia
przedsigbiorstwa lub firmy. Postaci uzywania znaku ustugowego - umieszczanie go na
przedmiotach materialnych oraz postugiwanie si¢ nim jako oznaczeniem przedsigbiorstwa

lub firmga - sg przedstawione w dalszej czesSci.

Drugim warunkiem uzywania znaku w jego funkcji jest ustalenie, ze zwigzek miedzy
oznaczeniem a ustuga umozliwia wskazanie pochodzenia ustugi. Kryterium to pozwala
odrozni¢ przypadki postugiwania si¢ oznaczeniem objete wytacznoscig od aktow jego
stosowania, ktore stuzg innym celom. Omawiana cecha ma charakter uniwersalny 1 jest wsp6lna
dla kazdego oznaczenia odrdzniajacego chronionego ze wzgledu na przypisang mu funkcje.
Nie stanowi tym samym uzywania znaku jego stosowanie w celu wylacznie dekoracyjnym,
osobistym, naukowym, politycznym, artystycznym lub informacyjnym. Aby ustali¢ spetnienie
tego warunku, konieczne jest odwotanie do okolicznosci towarzyszacych uzyciu oznaczenia,

a zatem do szerszego kontekstu. Przykladowo, postuzenie si¢ na opakowaniu produktu

798 wyr. Sadu z 30.06.2010 r., T-351/08, Matratzen Concord przeciwko OHMI - Barranco Schnitzler i Barranco
Rodriguez (MATRATZEN CONCORD), ECLI:EU:T:2010:263, pkt 22.
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wyrazeniem W. AMADEUS MOZART w stylizowanej postaci przypominajgcej odreczny podpis
obok portretu mezczyzny wykonanego w stylu charakterystycznym dla sztuki XVIII-wiecznej
zostalo uznane przez Sad za majace charakter wylacznie  dekoracyjny’®’.

W innym wyroku®®

oceniono, ze umieszczanie na produktach okreslenia cystus,
ktore stanowito znak zarejestrowany dla dodatkow do zywnos$ci nieprzeznaczonych do celow
medycznych, mialo na celu wylacznie wskazanie, ze towary zawieraja substancje czynna
pochodzaca z gatunku roslin Cistus Incanus L. Nastepowalo zatem w celu opisu wtasciwosci
towaru, a nie w funkcji oznaczenia odrdzniajgcego. Nie jest takze wykonywaniem prawa
postugiwanie si¢ oznaczeniem jako znakiem jako$ci lub oznaczeniem geograficznym.
Jezeli zatem uzywanie znaku realizuje jedng z jego funkcji innych niz wskazywanie
pochodzenia, na przyktad zapewnia o cechach jakosciowych ustlug albo informuje o ich
pochodzeniu geograficznym®’!, ale nie pelni podstawowej funkcji, to nie stanowi dziatania
objetego monopolem uprawnionego. Korzystanie z oznaczenia w charakterze znaku
uslugowego stanowi niezbgdny warunek do ustalenia jego prawnie relewantnego uzywania.
Nalezy przy tym zastrzec, ze przypadki mieszane, a zatem sytuacje, w ktorych uzycie
oznaczenia nast¢puje w roznym charakterze, w tym rowniez jako znaku, stanowig uzywanie
zastrzezone na rzecz uprawnionego. Potwierdza to orzecznictwo sagdow unijnych dotyczace
m.in. uZycia oznaczenia zaréwno w funkcji znaku, jak i w funkcji dekoracyjnej®®?, oznaczenia

jako$ci®® lub oznaczenia geograficznego®™.

Wylaczno$¢ ptynaca z rejestracji znaku dotyczy jego uzywania w sposob zarobkowy
lub zawodowy. Znak ma stuzy¢ jako narzedzie, za posrednictwem ktorego uprawniony zmierza
do wytworzenia, a nast¢gpnie utrzymania kregu osob, do ktérych kieruje swojg oferte.
Ta cecha jest zakotwiczona w istocie dobr wlasno$ci przemystowej, ktorych znaczenie ujawnia
si¢. w szeroko rozumianym obrocie. Korzystanie z oznaczenia, ktore nie shuzy celowi
zarobkowemu lub zawodowemu, jest pozbawione prawnej doniostosci. Ustawodawca krajowy
wyodrebnia dwa cele uzywania znaku, ktore wigzg si¢ z pojeciami dziatalnosci gospodarcze]

oraz dziatalno$ci zawodowej. Nie ma potrzeby charakteryzowania tych kategorii, tym bardziej,

7% wyr. Sadu z 16.05.2013 r., T-530/10, Reber przeciwko OHMI - Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart
PREMIUM), ECLLI:EU:T:2013:250, pkt 39.

800 yr. TSUE z 31.01.2019 1., C-194/17 P, Pandalis przeciwko EUIPO, ECLI:EU:C:2019:80, pkt 87.

801 wyr. TSUE 2 17.10.2019 1., C-514/18 P, Landeskammer fiir Land- und Forstwirtschaft in Steiermark przeciwko
Schmid, ECLI:EU:C:2019:878, pkt 39.

802 wyr. Sadu z 30.01.2020 r., T-598/18, Grupo Textil Brownie przeciwko EUIPO - The Guide Association
(BROWNIE), ECLI:EU:T:2020:22, pkt 69.

803 wyr. TSUE z 8.06.2017 ., C-689/15, W. F. Gozze Frottierweberei, ECLI:EU:C:2017:434, pkt 51.

804 4. Kur, M. Senfileben, European Trade Mark, s. 461.
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ze druga z nich dotyczy wolnych zawodow i1 stanowi przykiad dziatalnosci zarobkowe;.

805

Jest zatem objeta pierwszym zwrotem®”. Kryterium to powinno by¢ rozumiane funkcjonalnie

806

i szeroko®”. W pi$miennictwie proponuje si¢ niekiedy odwolanie do kryterium racjonalnego

gospodarowania®®’

. Mozna jednak sadzi¢, ze celem ustawodawcy nie bylo ograniczenie
wylgcznosci  uprawnionego do czynnosci podejmowanych z zamiarem zysku
lub motywowanych kryterium racjonalnego gospodarowania. Nawet tak szerokie rozumienie
ustawowych sformutowan dotyczacych uzywania moze okazac si¢ — zwlaszcza w sektorze
ustug - niewystarczajace®®®. Formalne spojrzenie nie odpowiada wspolczesnym realiom
swiadczenia wielu ustug przez podmioty non for profit lub non profit. Znaki mogg by¢
rejestrowane na rzecz organizacji pozytku publicznego, takich jak fundacje, stowarzyszenia,
a takze przez kosScioly i zwigzki wyznaniowe. Te podmioty nie prowadza lub moga nie

prowadzi¢ dziatalno$ci gospodarczej. Nie oznacza to, ze nie s3 zainteresowane uzyskaniem

wylacznosci ptynacej z rejestracji znaku.

Kwestia zwigzku miedzy uzywaniem oznaczenia w obrocie a jego zarobkowym
charakterem wywotuje watpliwos$ci zwtaszcza na gruncie obowiazku rzeczywistego uzywania
znaku. Nalezy bowiem podkresli¢, ze ten problem ma znaczenie zarOwno z perspektywy
wykonywania prawa, jak i1 rzeczywistego uzywania. To drugie pojecie jest przedstawione
w dalszej czg$ci. Wypada jednak juz w tym miejscu zasygnalizowa¢, Ze wymaganie uzywania
w obrocie jest §cisle zwigzane z pelniong przez znak podstawowa funkcjg. Jedynie oznaczenie
stuzace odrdznieniu towarow lub ustug dostepnych w obrocie ma bowiem faktyczng mozliwosé
wskazywania na ich pochodzenie. Na gruncie konstrukcji, jaka jest obowigzek rzeczywistego
uzywania, ustalenie, ze oznaczenie bylo uzywane w obrocie, jest jednym z warunkow
zachowania prawa. Nie jest to jakkolwiek kryterium jedyne; uzywanie w sposob rzeczywisty
wymaga bowiem oceny takze pod katem ilosciowym. W tym jednak zakresie te odrgbne cechy
wykazujg styczno$¢ 1 stad zasadne jest przywolywanie orzecznictwa Trybunalu zapadlego

na kanwie spraw dotyczacych rzeczywistego uzywania w ramach prezentacji problematyki

805 . Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 153, Nb 14; M. Trzebiatowski, Tre$é i zakres, s. 170; R.
Skubisz, Wprowadzenie do obrotu, s. 804.

808 K. Szczepanowska-Koztowska, w: System Prawa Handlowego, s. 290; K. Marciniszyn, w: A. Michalak (red.),
Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2016, s. 476; M. Kubiak, w: A. Michalak (red.), Prawo
wlasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2016, s. 812; P. Podrecki, w: J. Sienczyto-Chlabicz (red.), Prawo
wlasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2020, s. 1420; M. Bohaczewski, Zakres prawa ochronnego na
znak towarowy a uprawnienia osob trzecich zwigzane z uzywaniem nazwiska i nazw handlowych, ZNUJ PPWI
3/2015, s. 52-53.

807 Ibidem, Nb 16.

808 Tak réwniez, jak mozna sadzi¢, K. Szczepanowska-Koztowska, Swoboda wypowiedzi a prawo ochronne na
znak towarowy, ZNUJ PPWI 1/2013, s. 10.
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uzywania jako wykonywania prawa ochronnego. Zasadnicze znaczenie dla rozumienia
przestanki uzywania znaku w obrocie, na zewnatrz, ma wyrok Trybunatu dotyczacy
rzeczywistego uzywania znakéw ustugowych zarejestrowanych na rzecz austriackiego
stowarzyszenia Bundesvereinigung Kameradschaft , Feldmarschall Radetzky” dla ustug

charytatywnych®®.

Stowarzyszenie bylo znane z ufundowania orderu Radetzky, w ramach ktérego nadawato
medale 1 odznaczenia zawierajgce znaki towarowe. Nie prowadzito dziatalnosci gospodarcze;,
ale postugiwato si¢ oznaczeniami podczas réznych uroczystosci i zbioérek oraz w materiatach
reklamowych. W 2004 r. podmiot trzeci, Radetzky-Orden, zainicjowal postepowania
w przedmiocie wygasniecia znakéw z uwagi na brak ich rzeczywistego uzywania.
Chociaz w pierwszej instancji uwzgledniono wnioski, to podczas rozpatrywania odwotywania
pojawily si¢ watpliwosci zwigzane ze sposobem poslugiwania si¢ oznaczeniami
przez stowarzyszenie. Zdaniem Radetzky-Orden uzywanie rzeczywiste ma miejsce tylko,
gdy uprawniony wykorzystuje oznaczenie w dziatalnosci handlowej lub przedsigbiorczej,
ktéra ma cel zarobkowy. CzynnoSci, ktore podejmowato stowarzyszenie, nie byly zwiazane
ze zbytem ustug charytatywnych. Stowarzyszenie podnosito, Zze chociaz nie prowadzi
dziatalno$ci gospodarczej, to uczestniczy w konkurencji w sposob zblizony do funkcjonowania

przedsigbiorcow. Organizacje charytatywne rywalizuja miedzy sobg, zabiegajac o sponsorow.

Trybunat Sprawiedliwosci opowiedzial si¢ za szerokim rozumieniem uzywania.
Zdaniem sadu, ,,0koliczno$¢, ze stowarzyszenie charytatywne nie dziata w celu zarobkowym,
nie wyklucza bowiem, 1z moze ono mie¢ za cel wykreowanie, a nastepnie zachowanie rynku
zbytu dla swoich towaréw i ustug®!®. Podmioty niebedace przedsiebiorcami uczestnicza
w konkurencji. Oznaczenia, ktore s3 wykorzystywane przez organizacje charytatywne,
stanowig znaki, bowiem petnig funkcje odrdzniajaca ze wzgledu na pochodzenie towardw
1 ustlug. Niemniej, takie oznaczenia s3 uzywane tylko, gdy ich eksploatacja ma charakter
zewnetrzny®!!. Tym samym, punkt cigzko$ci zostal przeniesiony z zarobkowego charakteru
czynno$ci na okoliczno$¢, czy uzywanie znaku nastgpuje na zewnatrz i1 jest skierowane

812

do odbiorcow ustug®“. Warto$¢ tych ustalen nie jest ograniczona jedynie do sektora ustug

non-profit. Przedstawione stanowisko zostato bowiem wyrazone takze w odniesieniu do ustug

809 C-442/07.
810 1bidem, pkt 17.
811 Ibidem, pkt 22-23.

812 Tak réwniez M. Trzebiatowski, Uzywanie znaku towarowego przez stowarzyszenie non profit — glosa do
wyroku ETS z 9.12.2008 r. w sprawie C-442/07 Radetzky, EPS 2009, nr 9, s. 44.
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nakierowanych na zysk w sprawie znaku Nasdaq zarejestrowanego dla ustug finansowych,
w tym dostarczania i aktualizowania indeksu warto$ci papierow wartosciowych i innych
instrumentdw finansowych. Spor dotyczyl tego, czy rzeczywiste uzywanie znaku dla ustug
obejmuje ich bezptatne §wiadczenie w prasie 1 telewizji. Trybunal potwierdzil, ze nawet jesli
czes$¢ ustug, dla ktorych znak jest zarejestrowany, jest oferowana nieodptatnie, nie oznacza to,
ze przez takie uzywanie uprawniony nie dazy do stworzenia lub utrzymania rynku zbytu

dla $wiadczonych przez siebie ushug®!3.

Ustalenie, ze warunkiem uzywania znaku majacym znaczenie jest jego uzywanie w obrocie
(na zewnatrz), powoduje, ze nie s3 objgte wylacznosdcia czynnosci z wykorzystaniem
oznaczenia dokonywane wewnatrz przedsiebiorstwa®!'* oraz miedzy podmiotami
zintegrowanymi w ramach struktury organizacyjnej uprawnionego®'®.
Przyktadowo, pozbawione prawnej doniostosci jest uzywanie znaku przez podmiot jedynie
wobec spotki corki dziatajacej na terytorium Polski®!®. Z drugiej strony nalezy mieé¢ na uwadze,
ze istotna prawnie eksploatacja oznaczenia nast¢puje nie tylko wtedy, gdy jest nakierowana
na koncowego odbiorcg¢ wushugi. Wymaganie to nalezy rozumie¢ szeroko.
Czynno$¢ uzywania znaku moze odnosi¢ si¢ do specjalistow, klientow przemystowych oraz
innych uzytkownikéw profesjonalnych®!’. Moga to by¢ franczyzobiorcy badz licencjobiorcy,

o ile nie tworza oni jednolitej struktury organizacyjnej uprawnionego®!®

. Kryterium to nalezy
zatem utozsamia¢ z konieczno$cig postugiwania si¢ oznaczeniem w zewnetrznych stosunkach
uprawnionego. Ma miejsce wowczas, gdy celem uzywania nie jest realizacja potrzeb
lub intereséw o charakterze tylko osobistym lub prywatnym podmiotu uprawnionego®'®.
Warto zacytowac zdanie przywolywane w orzecznictwie Trybunatlu dotyczacym naruszenia.
Sad unijny okresla bowiem, Ze ,o0znaczenie jest uzywane w obrocie handlowym,
jezeli uzywanie to ma miejsce w kontekScie dzialalno$ci handlowej majacej na celu

przysporzenie korzysci gospodarczej, a nie w sferze prywatnej”®?°. Tak szerokie okre$lenie ma

charakter uniwersalny 1 wyczerpuje w zasadzie problematyke uzywania znaku w obrocie.

813 wyr. ETS z 12.03.2009 r., C-320/07 P, Antartica przeciwko OHIM, ECLI:EU:C:2009:146, pkt 29.

814 wyr. WSA w Warszawie z 18.01.2016 r., VI SA/Wa 1857/15, Legalis nr 1454183.

8% opinia rz. g. R.-J. Colomera z 2.07.2002 r., C-40/01, Ansul, ECLI:EU:C:2002:412, pkt 56-58.

816 wyr. WSA w Warszawie z 11.12.2012 r., VI SA/Wa 1732/12, Legalis nr 811431.

87 wyr. Sadu z 21.11.2013 r., T-524/12, Recaro przecivko OHMI - Certino Mode (RECARO),
ECLI:EU:T:2013:604, pkt 28.

818 M. Bohaczewski, w: £. Zelechowski (red.) Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIII B. Prawo wlasnosci
przemystowej. Komentarz, Legalis 2022, kom. do art. 169, Nb 44.

819 K. Szezepanowska-Kozlowska, w: System Prawa Handlowego, s. 290.

820 5pr. pot. C-236/08 do C-238/08, pkt 50; C-206/01, pkt 40.
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Wyjasniono juz, ze uzywanie znaku stanowi wykonywanie prawa jedynie, gdy dotyczy
towarow lub ustug, dla ktérych znak zostat zarejestrowany. Jest to wyraz poddania prawa
zasadzie specjalizacji. W zwigzku z tym, ze ustugi opisuje si¢ w wykazie z reguty poprzez
zastosowanie zwrotoOw szerokich oraz funkcjonalnych, niekiedy moze nie by¢ jasne, czy akt
eksploatacji oznaczenia nast¢puje w granicach specjalizacji. Problem mozna zaprezentowac
przez odwotanie do stanu faktycznego jednej ze spraw zawistych przed Urzedem Patentowym
RP. Czy uzywanie znaku dla odroznienia ustug zwigzanych z organizacja wystepow
1 koncertow moze wyraza¢ si¢ w $wiadczeniu pod nim ustug artystycznych polegajacych na
wykonaniu koncertu lub wystepu? Zdaniem Urzedu Patentowego — tak. Wojewodzki Sad
Administracyjny w Warszawie nie zaaprobowat tego stanowiska, uznajac, ze wykaz towaréw
i ushug nie podlega interpretacji innej niz dostowna®?!. To zagadnienie wiaze sie z obowigzkiem
rzeczywistego uzywania znaku 1 jest przedstawione w ramach rozwazan poswigconych

tej konstrukcji.

Ocena aktu uzywania znaku ushlugowego z punktu widzenia zasady specjalizacji
powinna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze $wiadczenie ustug czesto odnosi si¢ do dobr

materialnych®?2,

Mozna w tym zakresie wyrdzni¢ trzy grupy przypadkow.
Przedmioty materialne stanowig narzgdzia, z wykorzystaniem ktorych ustugi sa §wiadczone.
Dotyczy to chociazby $rodkéw transportu dla uslug przewozowych lub gastronomicznych,
maszyn do gier, rgcznikow hotelowych, kart debetowych lub przenosnych dyskow
zawierajacych treSci takie jak materialy wideo poddane obréobce 1 montazowi.
Towar moze takze stanowi¢ przedmiot (obiekt) ustugi. Jest tak, gdy $wiadczenie nastgpuje
wzgledem niego badz na nim. Moze ono polega¢ na naprawie, przerdbce, czyszczeniu
lub innego rodzaju modyfikacji. Ustuga wreszcie moze prowadzi¢ do powstania nowego
obiektu materialnego. Dotyczy to przyktadowo stolu lub oprogramowania wykonanych
na zamowienie 1 wedlug wskazowek zamawiajagcego. Wypada postawi¢ pytanie:

czy kompetencja uprawnionego do znaku uslugowego obejmuje naktadanie oznaczenia na

towary, gdy ustuga jest z nimi zwigzana?

Katalog aktow uzywania znaku z art. 154 p.w.p. otwieraja czynnosci umieszczania

znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, a takze oferowania

821 wyr. WSA w Warszawie z 29.02.2016 ., VI SA/Wa 2048/15, Legalis nr 1470999.

822 . Promirnska, Prawo z rejestracii, s. 78; R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 295; M.-A. Perot-Morel,
Les marques, s. 622; K. Landolt, Die Dienstleistungsmarke, s. 105; M. Oberhardt, Die
Handelsdienstleistungsmarke, s. 230; takze wyr. WSA w Warszawie z 21.03.2006 r., VI SA/Wa 1653/05, Legalis
nr 272567.
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lub $wiadczenia ustug pod tym znakiem. Redakcja przepisu moze sugerowac, ze ustawodawca
dostrzega réznice migdzy typowymi sposobami postugiwania si¢ oznaczeniami na rynku
towarowym 1 uslugowym. Zestawienie tych czynnosci nie ma jednak charakteru alternatywy
rozlagcznej. Ponadto, jest niespojne z definicjami z art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p.
W ich $§wietle przez pojecie towaru nalezy rozumie¢ réwniez ustuge. Nie jest jasne, dlaczego
ustawodawca - pomimo utozsamienia towaréw i ustug - dokonat ich zré6znicowania na potrzeby
regulacji tresci prawa. Powyzsze uwagi wypada uzupeli¢ odwotaniem do wybranych
porzadkéw prawnych panstw cztonkowskich Unii. Jest to uzasadnione ze wzgledu
na harmonizacj¢ tresci prawa ochronnego na znak w tych systemach prawnych.
Warto tym samym zauwazy¢, ze w ustawie niemieckiej oraz francuskiej, a takze w prawie
znakow Unii, nie przewidziano expressis verbis uprawnienia do naktadania znaku ustugowego
na przedmioty materialne. Inaczej kwestia ta jest uregulowana w ustawodawstwie austriackim.
W §10a pkt 1 MSchG wprost wskazano, ze uzywaniem oznaczenia w stosunku do towaru lub
ustugi jest w szczegdlnos$ci umieszczanie oznaczenia na towarach, ich opakowaniu lub na
przedmiotach, na  ktérych  jest lub  winna  by¢  $wiadczona  ushuga.
W przywotanym przepisie wymieniono przyktadowe dziatania, ktérych uprawniony moze
zakazac, jesli spetnione sa ogdlne przestanki naruszenia. Ustawodawca austriacki dostrzega
zatem funkcjonalny zwigzek ustugi z przedmiotami materialnymi i wprost okresla,
ze opatrzenie towaru znakiem ustugowym moze stanowi¢ naruszenie. Stanowi to pewng

wskazowke interpretacyjna.

Biorac pod uwagg fakt, ze niektore rodzaje ustug sg nakierowane na towary 1 wyrazaja
si¢ wrecz w oddzialywaniu na nie, nalezy stwierdzi¢, Zze umieszczanie na nich znaku
ustugowego stanowi czynno$¢ zastrzezona do wylacznej kompetencji uprawnionego.
Warunkiem takiej kwalifikacji jest uznanie, Ze uzycie jest niedwuznaczne, a wigc ze odnosi si¢
do ustugi, a nie towaru z nig zwigzanego. Nalezy przy tym zastrzec, ze znaczenie odpowiedzi
na pytanie, czy konkretny akt uzywania dotyczy ustugi czy towaru, ujawnia si¢ nie tylko
na plaszczyZznie teoretycznej. Jest to bowiem zasadniczy problem w zwigzku z wygasnigciem
prawa ochronnego na znak ze wzgledu na brak rzeczywistego uzywania w granicach
specjalizacji. Przyktadowo, w jednej ze spraw dotyczacych obowigzku rzeczywistego uzywania
Sad przyjat, ze dowody przedlozone przez uprawnionego do znaku JOKERS CASINO
zarejestrowanego dla automatow do gier w postaci zdjg¢ maszyn z naklejonym znakiem

i wnetrz kasyna, w ktérych znak byl eksponowany, nie stanowia dowodow uzywania
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oznaczenia dla zarejestrowanych towaréow. Uznano, ze wlasciwy krag odbiorcoOw postrzega

znak jako wskazujacy pochodzenie ustug §éwiadczonych przez kasyno®?.

Ustalenie substratu znaku w wielu przypadkach nie jest trudne. Teze¢ t¢ ilustruje
przyktad oznaczen umieszczanych na pojazdach. Zasada jest umieszczenie na nich znaku
towarowego producenta. Jezeli pojazd stuzy do $wiadczenia ustug, np. przewozu rzeczy
lub o0s06b, to z reguly jest oznaczony takze znakiem przewoznika. Oznaczenia sg nalozone
w rdznych miejscach tak, aby nie wywolywac¢ watpliwosci co do pochodzenia towardéw z jedne;j
strony 1 ustug z drugiej. Analogiczna sytuacja dotyczy ustug najmu samochodow zastgpczych,
ktoére z reguty sa rowniez oznaczone znakiem wynajmujacego. Te dwa przyktady potwierdzaja
znaczenie typowych okoliczno$ci wystepujacych w danym sektorze rynku. Pozwalaja one
— przez odwotanie do percepcji przecietnego konsumenta — odrézni¢ sytuacje, w ktorych
oznaczenie natozone na towar peini funkcje znaku towarowego od tych, gdy oznaczenie

jest znakiem uslugowym.

Nalezy takze mie¢ na uwadze, ze w wielu przypadkach wilasciwy krag odbiorcow
towarow ze znakiem nie pokrywa sie¢ z klientelg, do ktorej kierowane sg ustugi uprawnionego.
Przyktadowo, niewiele jest osob korzystajacych z ushug transportowych, ktoére jednoczesnie
sa zainteresowane nabyciem autobusu, pociggu lub innego $rodka transportu jako pojazdu.
Analogicznie, grupa odbiorcéw zainteresowanych ustugami kurierskimi niekoniecznie stanowi
punkt odniesienia dla uprawnionego do znaku towarowego odrdzniajacego pojazdy.
W takich sytuacjach ustalenie, w jakiej funkcji nastgpito uzycie znaku, powinno by¢ prostsze
ze wzgledu na odmienne kregi odbiorcow. Moze zdarzy¢ si¢ jednak, ze grupy odbiorcow beda
si¢ ze sobg pokrywaly. Jest tak w odniesieniu do ustug handlu detalicznego, ktore sa kierowane
do 0sob bedacych jednoczesnie odbiorcami towaréw oferowanych w ramach ustugi handlu.
W takich sytuacjach nalezy dokonaé catosciowej oceny, czy uzywanie oznaczenia dotyczy
towarow stanowigcych przedmiot ustugi czy samej ustugi. Znak jest uzywany w funkcji znaku
ustugowego, gdy nie sugeruje on odbiorcom zwiazku z przedmiotem ustug. Sytuacja moze by¢
odwrotna — znak towarowy moze shuzy¢ do odroznienia ustug, ktérych przedmiotem sg towary.
W orzecznictwie przyjeto chocby, ze uzywanie znaku zarejestrowanego dla obuwia jako nazwy

sklepu obuwniczego nie jest stosowaniem znaku dla towaréw objetych rejestracja®?.

823 wyr. Sadu z 12.03.2020 r., T-321/19, Maternus przeciwko EUIPO - adp Gauselmann (Jokers WILD Casino),
ECLI:EU:T:2020:101, pkt 43.

824 wyr. SPI z 13.05.2009 r., T-183/08, Schuhpark Fascies przeciwko OHMI - Leder & Schuh (jello
SCHUHPARK), ECLI:EU:T:2009:156, pkt 32.
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Szczegdlne znaczenie nalezy przypisac sytuacjom, w ktérych uzycie znaku ustugowego
nastgpuje w odniesieniu do towaréw. Chodzi o uprawnienie do umieszczania znaku
na przedmiotach stanowiacych rezultat uslugi. Dopuszczalno$¢ uznania tej formy uzywania
za  objeta  wylacznoscia  jest  wzmocniona  trescig  klasyfikacji  nicejskie;j.
Wytwarzanie przedmiotow materialnych stanowi ustuge, jezeli nast¢puje na zamoOwienie
i wedlug instrukcji osob trzecich. Podmiot prawa powinien mie¢ mozliwo$¢ odrdznienia
obiektu materialnego, ktory zostal przez niego wytworzony. Rezultat konkretnej ustugi moze
by¢ wyrazony w dowolnej formie materialnej. Jest ona uzalezniona od rodzaju $wiadczenia.
Wypada zwroci¢ uwagg na tre$¢ art. 154 pkt 2 p.w.p., zgodnie z ktorym uzywanie znaku polega
w szczegdlnoéci na umieszczaniu go na dokumentach zwigzanych ze $wiadczeniem ushug®?.
Z tego przepisu nalezy wywies¢, ze czynnosci stanowigce uzywanie znaku, objete wyltaczng
kompetencja uprawnionego, polegaja na kreowaniu zwigzku miedzy oznaczeniem a uslugami,
dla ktorych znak zostat zarejestrowany. Ustanowienie relacji migdzy konkretng forma
przedstawieniowa a ustugami moze nastgpi¢ réwniez w innej postaci niz okreslone
w art. 154 p.w.p. Istotne jest to, aby zwigzek, o ktérym mowa, umozliwial wskazanie
pochodzenia uslug. Nalezy zatem przyjaé, ze znak moze by¢ natozony na inng postac

materialng — ktdra nie jest dokumentem — jezeli stanowi ona rezultat ustugi.

W opisywanym zwraca uwage trudno$¢ zwigzana z ustaleniem substratu znaku
z perspektywy wihasciwego kregu odbiorcow. To =zagadnienie odgrywa duza rolg
na plaszczyZnie naruszenia prawa ochronnego. Opatrzenie znakiem towaru stanowi bowiem co
do zasady typowy sposob uzywania znaku towarowego, a nie uslugowego.
Odbiorca ustugi rzemieslniczej ma wiedz¢ na temat substratu. Wie, ze oznakowany wytwor
jest rezultatem ustugi. Oznaczenie z jego perspektywy petni funkcje znaku ustugowego.
Nie musi to by¢ jednak wiedza powszechna. Osoby trzecie moga nie odrdznia¢ znaku
uslugowego  natozonego na  produkty rzemieslnicze od znaku towarowego,
ktory jest umieszczony na towarach tego samego rodzaju, niemajacych jednak charakteru
rzemies$lniczego. Ustalenie wlasciwego substratu powinno nastgpowaé z odwolaniem
do okolicznosci towarzyszacych wytworzeniu konkretnych przedmiotow materialnych.
Konieczne jest zatem okreslenie, czy towar powstal w ramach istniejgcej relacji umowne;j
zgodnie ze wskazaniami zamawiajacego (uslugobiorcy). Dopiero pozytywna weryfikacja

tej kwestii upowaznia do stwierdzenia, ze oznaczenie natozone na towar jest znakiem

825 Analogicznie R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 294, ktory jednak zaznacza, ze naktadanie znaku
ustugowego na przedmioty materialne nie ma duzego znaczenia w obrocie.
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uslugowym, za$ akt polegajacy na jego opatrzeniu znakiem stanowi czynno$¢ zastrzezong

dla podmiotu uprawnionego.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w pozostatych dwoéch grupach przypadkow,
a zatem wowczas, gdy umieszczenie znaku nastgpuje na przedmiocie wykorzystywanym
do  $wiadczenia ustugi lub na  przedmiocie  stanowigcym  jej  obiekt.
Jest tak, poniewaz tego rodzaju towary z reguly sg juz opatrzone znakiem towarowym
producenta. Zasygnalizowany problem nie pojawia si¢, jezeli towary nie sg w ogole
oznakowane jakimkolwiek znakiem towarowym. Jezeli jednak towary sg juz potaczone
ze znakiem, to ujawnia si¢ zagadnienie potencjalnej kolizji miedzy wykonywaniem prawa
na znak ustugowy a prawem producenta do znaku towarowego juz umieszczonego na towarze.
Nalozenie oznaczenia uslugowego obok znaku towarowego stanowi bowiem zamach
na integralno$¢ towaru ze znakiem towarowym producenta. W nauce za$ formutuje si¢ postulat

poszanowania zwigzku miedzy przedmiotem a oznaczeniem®®°.

Towar 1 oznaczenie s3
integralng catoscia, ktora nie powinna zosta¢ naruszona. Nalezy w tym zakresie podkresli¢

trzy okoliczno$ci.

Przede wszystkim trzeba zastrzec, ze wykonywanie prawa na znak uslugowy nie moze
ogranicza¢ praw wynikajacych z rejestracji znaku towarowego. Wykladnia wlasciwych
przepisbw nie powinna zatem prowadzi¢ do rezultatu, w $wietle ktoérego uprawnienie
zastrzezone do kompetencji podmiotu prawa na znak ustugowy jest zarazem aktem zamachu
na prawo ochronne na znak towarowy, z ktorym towar jest potaczony. Po drugie, uzycie znaku
uslugowego w opisywanych przypadkach nastepuje w warunkach wyczerpania.
Wypada zasygnalizowac¢, ze przestankami wyczerpania jest wprowadzenie przez uprawnionego
lub za jego zgoda towaru oznaczonego znakiem towarowym na terytorium Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego. Wlascicielem opatrzonego znakiem towarowym towaru
jest ustugobiorca, ktory oddaje towar podmiotowi prawa ochronnego na znak ustugowy celem
poddania go konkretnej ustudze, albo sam podmiot prawa ochronnego na znak ustugowy
swiadczacy usthugi z wykorzystaniem oznakowanego towaru. Istotne jest takze odwotanie sig¢
do praktyki rynkowej. Przedsigbiorcy §wiadczacy rozmaite uslugi majag bowiem zwyczaj
umieszczania wlasnych oznaczen odrézniajacych, w tym znakow ustugowych, na przedmiotach

zwigzanych  ze  $wiadczeniem  uslug lub  stanowigcych  przedmiot  ushug.

826 R. Skubisz, Prawo znakow, s. 71; U. Prominska, Prawo z rejestracii, s. 80; K. Szczepanowska-Kozlowska,
Wyeczerpanie praw wlasnosci przemystowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy, Warszawa 2003, s. 341.
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Okoliczno$¢ ta ma znaczenie, bowiem prawo, niezaleznie od dziedziny, nie funkcjonuje

w oderwaniu od rzeczywisto$ci gospodarczej. Powinno uwzglednia¢ faktyczne warunki obrotu.

Poczynione uwagi daja podstawy do sformulowania tezy, ze w omawianych
konfiguracjach nie ma kolizji mi¢gdzy prawem ochronnym na znak towarowy, ktory zostat
nalozony na towar, a czynno$cig polegajaca na umieszczeniu na tym towarze znaku
uslugowego. Jest tak, poniewaz oznakowany towar nie jest juz przedmiotem obrotu.
Jego wilasciciel moze zatem korzysta¢ z uprawnien wiascicielskich, ktoére obejmuja
modyfikowanie towaru, znaku oraz wplywanie na relacj¢ migdzy towarem a znakiem,
chocby przez polaczenie go z innym oznaczeniem. Uprawnienia te mogg by¢ realizowane
nie tylko bezposrednio przez wiasciciela, ale rowniez posrednio — przez osoby trzecie za jego
zgodg. Takim podmiotem jest uprawniony do znaku ushlugowego. Dopoki zatem towar,
opatrzony znakiem towarowym i znakiem ustugowym, nie jest przedmiotem dalszego obrotu,

nie ma kolizji miedzy prawami.

Zaprezentowane stanowisko nie jest wolne od watpliwos$ci. Ujawniajg si¢ one zwlaszcza
w konfrontacji z pogladem, ze uprawnienie do umieszczania znaku na towarze nie jest objete
wyczerpaniem. Skoro tak jest, to do uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy
nalezy decyzja w przedmiocie wszelkich czynnosci faktycznych naruszajacych zwigzek migdzy
towarem a oznaczeniem, w tym zmieniajacych ten stan®?’. Podmiot prawa na znak towarowy
ma wobec tego dysponowa¢ uprawnieniem zakazu osobom trzecim naktadania ich wtasnych
oznaczen na towar wprowadzony przez niego lub za jego zgoda do obrotu.
Aby przyblizy¢ ten problem, warto dokonaé rozrdznienia pomiedzy dwiema sytuacjami:
opatrzenia znakiem uslugowym towaru bedacego narzgdziem do $wiadczenia ushug

oraz natozenia znaku ustugowego na towar-obiekt ustugi.

W pierwszym przypadku towar z natozonym znakiem towarowym producenta
jest wykorzystywany w dziatalnosci ustugowej $wiadczonej przez podmiot prawa do znaku
uslugowego. Pelni on wigc funkcje narzedzia, za pomocg ktérego realizowane sg Swiadczenia
uslugowe. Ten towar funkcjonuje zatem w obrocie gospodarczym, ale nie jest jego
przedmiotem. Uprawniony do znaku ustugowego przez natozenie wlasnego oznaczenia dazy
bowiem do zapewnienia kanatu komunikacji miedzy nim a jego wlasng klientela.
Okoliczno$¢, ze towar jest juz potaczony ze znakiem towarowym, nie oddzialuje negatywnie

na prawa uprawnionego do znaku towarowego. Ponadto, przyja¢ wypada, ze zasada

827 U. Prominska, Prawo z rejestracji, s. 78.
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poszanowania integralno$ci miedzy znakiem towarowym 1 towarem nim opatrzonym,
ktére stanowig calo$¢, znajduje zastosowanie jedynie w warunkach dalszego wprowadzania
do obrotu tego towaru. Jezeli natomiast towar ten jest wykorzystywany w dziatalnosci
uslugowej 1 to w jej ramach dochodzi do natozenia na niego znaku ustugowego, to nie mozna
mowi¢ o uzywaniu znaku towarowego w obrocie przez podmiot prawa ochronnego na znak

ustugowy.

W  tym  zakresie mozna jednak  przedstawi¢  poglad  alternatywny.
Jezeli bowiem zaakceptuje si¢ stanowisko, ze dzialania polegajgce na uzywaniu oznakowanego
towaru w dziatalnosci ustugowej sa objete prawem ochronnym na znak towarowy,
przynajmniej od strony negatywnej, to ewentualna kwalifikacja takich dzialan powinna
nastgpowac z odwotaniem do typu naruszenia, jakim jest niebezpieczenstwo wprowadzenia
odbiorcéw w blad. Nalezy jednak zaznaczy¢, Zze uznanie uzywania oznakowanego towaru
w dziatalnos$ci ustugowej jako aktu wykonywania prawa ochronnego na znak towarowy budzi
powazne watpliwosci co do zgodnosci z zasada specjalizacji. Tym niemniej, nawet jesli
przyjmie si¢ takie zatozenie, to trzeba podkresli¢, ze z regulty nie sg spetnione przestanki
niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcéw w btad - takie jak identycznos$¢ lub podobienstwo
towarow i ustug. Brak podobienstwa miedzy substratami oznaczenia towarowego i ustugowego
wylacza koniecznos¢ 1 mozliwos¢ analizy kolejnych przestanek naruszenia. Nawet bowiem

identyczne oznaczenia moga by¢ uzywane dla odrdznienia niepodobnych towardw i ustug.

W konsekwencji nalezy przyjaé, ze podmiot prawa do znaku ustugowego dysponuje
prawem do naktadania oznaczenia na przedmiotach wykorzystywanych w swojej dziatalnosci,
o ile taka czynno$¢ odpowiada pojeciu uzywania znaku, w szczegolnosci za$
— nastgpuje w funkcji znaku ushugowego. Jezeli przez natozenie oznaczenia ushugowego
na towar wilasciwy krag odbiorcow moze mylnie zaktada¢, ze znak ten jest uzywany w celu
odroznienia towardéw, a nie ustug, to takie dziatanie nie stanowi wykonywania prawa do znaku
ustugowego. Jego kwalifikacja powinna by¢ rozpatrywana z perspektywy naruszenia
wylacznosci do znaku towarowego. Aby bylo to mozliwe, nalezy ustali¢ sposob,
w jaki przecietny konsument okreslonych towarOw postrzega oznaczenie i obowigzujace
na wilasciwym rynku praktyki handlowe. Duzg role w tym zakresie powinny odegrac
przyzwyczajenia konsumentow, ktore moga wzmacnia¢ lub ostabia¢ ryzyko wprowadzenia

odbiorcow w blad.

Znak ustugowy moze zosta¢ takze potaczony z towarami oznakowanymi juz
przez ich producenta, ktére nastepnie s3 poddawane $wiadczeniom ustugowym.
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Problem mozna zilustrowa¢ nast¢pujacym przyktadem: nabywca towaru, jakim jest komputer,
oddaje go do naprawy. Ustugodawca realizuje ustugg, po czym nalepia na komputer naklejke
zawierajaca jego wlasne oznaczenie wraz z informacja o wykonanych czynno$ciach.
Uprawniony do znaku ustugowego ustugodawca jedynie czasowo otrzymuje towar opatrzony
oznaczeniem towarowym. Po wyswiadczeniu ustugi wraca on do jego wiasciciela.
W konsekwencji towar — w przedstawionym przyktadzie komputer — nie jest juz przedmiotem
obrotu. Z tej tezy wynikaja dalsze wnioski. Umieszczenie znaku ustugowego na towarze
nie narusza uprawnien podmiotu prawa do znaku towarowego. Jego interes ekonomiczny zostat
juz zaspokojony, za$ wlasciciel egzemplarza towaru oznakowanego znakiem producenta moze
podejmowaé¢ wzgledem niego eksploatacje mieszczaca si¢ w ramach uprawnien
wlascicielskich. Jak juz zaznaczono, uprawnienie do korzystania z towaru obejmuje
takze wprowadzenie modyfikacji w jego wygladzie, w tym takich, ktore polegaja
na oznakowaniu go innym znakiem. Tak dtugo, jak dany egzemplarz nie uczestniczy w obrocie,

nie ma kolizji.

Odmiennie nalezy zakwalifikowac te stany faktyczne, w ktoérych uprawniony do znaku
uslugowego nabywa oznakowany towar, a nastgpnie go modyfikuje (przerabia, ulepsza,
pogarsza, zmienia przeznaczenie itd.), oznacza wlasnym oznaczeniem i ponownie wprowadza
do obrotu jako produkt nowy, jednocze$nie pozostawiajagc obok wlasnego oznaczenia
— znak producenta. Woéwczas akt umieszczenia znaku na przedmiocie nie stanowi
wykonywania prawa ochronnego. Modyfikacja towaru jest bowiem dokonywana na wtasne
potrzeby uprawnionego, a zatem nie stanowi ustugi. W rzeczywistosci przedstawiona sytuacja
dotyczy kolizji migdzy dwoma oznaczeniami towarowymi. Uprawniony uzywa wiasnego
znaku w funkcji wskazania pochodzenia towaru, a nie ustugi, ktérej przedmiotem byt towar.
Takie uzywanie wykracza poza zasad¢ specjalizacji. Z reguly stanowi takze uzasadniony

powdd sprzeciwu wobec dalszej dystrybucji towaru przez uprawnionego do znaku towarowego.

Po analizie tego zagadnienia wypada stwierdzi¢, Ze rozumienie zasady specjalizacji
w odniesieniu do oznaczen ustugowych musi uwzglednia¢ wiasciwosci ustug oraz typowe
warunki, w jakich sg wykorzystywane oznaczenia ustugowe w konkretnym sektorze
rynkowym. Jezeli relacja migdzy uslugg a przedmiotem materialnym jest mozliwa
do stwierdzenia, to nalezy uzna¢ uprawnienie do umieszczania znaku uslugowego na dobru

fizycznym jako przejaw wykonywania prawa.
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I1. Typowe formy (sposoby) uzywania znaku uslugowego

Ustalenie, co nalezy rozumie¢ przez pojg¢cie uzywania, pozwala przejs¢ do kolejnej
kwestii, jakg jest okreslenie typowych sposobow eksploatacji znakéw ushugowych.
Podstawe rozwazah wyznacza art. 154 p.w.p. oraz art. 296 ust. 2! pkt 1 p.w.p.
W pierwszym z wymienionych przepisow wskazano trzy grupy uprawnien dotyczacych
postugiwania si¢ znakiem ustugowym. Kompetencja podmiotu obejmuje oferowanie
i $wiadczenie ustug pod znakiem, umieszczanie znaku na dokumentach zwigzanych ze
swiadczeniem ustug oraz postugiwanie si¢ nim w reklamie. Drugi przepis okresla, ze naruszenie
prawa nastepuje w sytuacji uzywania znaku jako nazwy handlowej lub nazwy przedsigbiorstwa
albo jako czgsci tych nazw, chyba zZe pozostaje ono bez wplywu na mozliwo$¢ odroéznienia
ustug w obrocie. W przywotanej normie uprawnienie podmiotu jest ujete od strony negatywne;.
Ta posta¢ uzywania jest jednak objeta og6lng formuta uzywania w obrocie gospodarczym.
Wydaje si¢, ze przyczyng wprowadzenia tej szczegOlowej postaci naruszenia byla cheé
zakonczenia podnoszonych w pisSmiennictwie watpliwosci dotyczacych kwalifikacji takich
aktow. Wejscie w zycie komentowanego przepisu wdrozylo standard ustalony w sprawie
Céline. Okoliczno$ci faktyczne sporu i rozstrzygniecie Trybunatu przedstawiono w dalszej
czesci pracy. Na gruncie prowadzonej analizy nalezy przyjaé, ze postugiwanie si¢ znakiem

8

ustugowym jako oznaczeniem przedsiebiorstwa®?® stanowi realizowanie kompetencji

wylacznej, jezeli odpowiada pojeciu uzywania.

Uwagi ogolne nalezy zamknaé stwierdzeniem, Ze sposoéb uzywania oznaczen
ustugowych jest zdeterminowany kilkoma okolicznosciami, wérod ktérych istotne znaczenie
maja: rodzaj ustug, dla ktorych znak zostal zarejestrowany, cechy konkretnego sektora rynku
oraz forma (typ) znaku. Na ostatnia okoliczno$¢ uwage zwraca M. Bohaczewski®®.
Autor wskazuje, ze katalog form, w jakich moze nastepowac eksploatacja nietradycyjnych
oznaczen, takich jak znaki dZzwigkowe lub multimedialne, jest ograniczony z powodéw natury
technicznej wzgledem postaci wymienionych w art. 154 p.-w.p.
Takie stanowisko jest uzasadnione. Formy uzywania znaku okre§lone w art. 154 p.w.p.
sa dostosowane do tradycyjnych i najczesciej wystepujacych w obrocie postaci znakow —

stownych, stowno-graficznych oraz graficznych.

828 Wydaje sie, ze to wlasnie oznaczenie przedsiebiorstwa jako pojecie majace swoje znaczenie w jezyku prawnym
nalezy utozsamiaé z nazwq przedsigbiorstwa i nazwg handlowg.
829 M. Bohaczewski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 154, Nb 16.
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Gtowng postacig eksploatacji znaku ustugowego w obrocie jest oferowanie ustug
pod znakiem oraz ich $wiadczenie. Pierwsza form¢ nalezy rozumie¢ jako propozycj¢ zawarcia
umowy dotyczacej $wiadczenia ustug, ktore w obrocie wystepuja pod znakiem ustugowym®*°.
Oferta moze by¢ ztozona w tradycyjnej postaci, najczesciej ustnie lub pisemnie, oraz w formie
elektronicznej, zwtaszcza za posrednictwem Internetu. Pojecie to powinno by¢ rozumiane
szeroko i obejmowac nie tylko samo zachowanie, ale réwniez jego rezultat. Ofertg stanowi wigc
zardwno propozycja wykonania stotu, jak i propozycja sprzedazy stolu wykonanego wedtug
instrukcji 1 na zamowienie klienta. Ocena powinna uwzglednia¢ faktyczne okolicznosci,
w $wietle ktorych wlasciwy krag odbiorcow moze oczekiwaé zaspokojenia swoich potrzeb.
Oferta moze by¢ skierowana do ogotu (ad incertas personas), oznaczonej grupy o0sOb

lub do konkretnego adresata, o ile jej ztozenie ma miejsce w obrocie.

W  przypadku oferowania ustlug za posrednictwem Internetu trzeba ustalic,
ze akt eksploatacji nastepuje na terytorium ochrony. Jest tak, gdy oferta jest skierowana
do odbiorcy przebywajacego na terytorium Polski (lub Unii Europejskiej)3!.
Nie wystarczy przy tym sama dostepno$é serwisu internetowego na danym terytorium®*?,
Oferta nie musi jednak dotyczy¢ ustug, ktorych §wiadczenie odbywa si¢ w Rzeczypospolitej
Polskiej (w UE). Kwalifikacja przedstawionego dziatania jako wykonywania prawa wymaga

zastrzezenia, ze samo oferowanie pod znakiem ustlug nie jest wystarczajace do zachowania

prawa, jezeli w §lad za przyjeta oferta nie nastepuje jej zrealizowanie na terytorium ochrony.

Swiadczenie ushug jest odpowiednikiem wprowadzenia towaru do obrotu®*?
jako podstawowego aktu uzywania znaku towarowego umozliwiajagcego kontakt odbiorcow
z oznaczeniem. Postugiwanie si¢ znakiem ustugowym nastepuje w tym przypadku
przez wytworzenie funkcjonalnego zwiazku migdzy oznaczeniem a §wiadczeniem na skutek
bezposredniego zetknigcia si¢ momentu uzycia znaku w zwigzku ze Swiadczeniem ushugi.
Najczg$ciej przybiera posta¢ ustng, ale moze takze wyraza¢ si¢ w inny sposob,
np. poprzez prezentacj¢ znaku na stronie internetowej, na ktorej mozna skorzysta¢ z ustug
(np. ustug bankowych), umieszczenie szyldu na budynku lokalu ustugowego lub postugiwanie

sie znakiem odrdzniajacym emisje audycji radiowych w ramach konkretnych audycji®*.

830 A1 Kepinski, w: E. Nowiriska, K. Szczepanowska-Koztowska (red.), System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo
wlasnosci przemystowej, Warszawa 2015, s. 359.

831 M. Bohaczewski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 154, Nb 28; S. Osterrieth, w: U. Hildebrandt, O. Sosnitza
(red.), EU Trade Mark Regulation. Brussels Commentary, Miinchen 2023, s. 288.

832 wyr. TSUE z 12.07.2011 r., C-324/09, L'Oréal i in., ECLI:EU:C:2011:474, pkt 64.

833 M. Bohaczewski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 154, Nb 52.

834 IV SA/Wa 1749/05.
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W orzecznictwie Sadu uznano na przyktad, ze §wiadczenie uslug moze nastepowac poprzez

publikacje okreslonych tresci w formie czasopism lub katalogow®>.

Nalezy  odnies¢ si¢ do  terytorialnego  aspektu  $wiadczenia  ustug.
Wytacznos¢ uprawnionego obejmuje bowiem jedynie akty uzywania znaku nast¢pujace
na terytorium ochrony, a zatem w Rzeczypospolitej lub w Unii Europejskiej. Mozna postawic
pytanie: czy wykonywanie prawa nastgpuje wowczas, gdy §wiadczenie pod znakiem ustug
ma miejsce na terytorium ochrony? Czy tez nalezy uzna¢ ten warunek za spelniony réwniez
w sytuacji realizowania uslug na innym obszarze - pod warunkiem ze rezultat ushugi

jest dostepny dla ustugobiorcy przebywajacego w Polsce (UE)?

Wydaje si¢, ze wlasciwa jest druga interpretacja. Uzywanie znaku poprzez §wiadczenie
pod nim ustug nastepuje w sytuacji, w ktorej tworzony jest rynek zbytu dla tych ustug.
Nie ma przy tym znaczenia miejsce rzeczywistego S$wiadczenia, o ile tylko ustuga
jest skierowana do osob znajdujacych si¢ na terytorium ochrony oraz mozna ustali¢ tgcznik
ustugi z tym miejscem. Powyzszy wniosek powinien znalez¢ zastosowanie zardwno
w odniesieniu do ustug $wiadczonych w $rodowisku rzeczywistym, jak i1 wirtualnym.
W odniesieniu do tych pierwszych, nalezy wskazaé, ze w dobie globalizacji zaznacza si¢
mozliwo$¢ §wiadczenia roznych ushug, ktore tradycyjnie wymagaty bezposredniego kontaktu
miedzy stronami, na odlegtos$¢. Ustugi doradcze, audytorskie, prawne lub medyczne moga by¢
realizowane spoza obszaru Polski (Unii) na rzecz podmiotow krajowych. Jezeli klient ma
mozliwos$¢ zapoznania si¢ z ustugg lub jej rezultatem na terytorium ochrony, to nalezy przyjac,
ze uzywanie znaku odbywa si¢ na nim. Analogiczne uwagi dotycza ustug $wiadczonych
w  $rodowisku  cyfrowym, ktére s3 skierowane do odbiorcow  krajowych.
Dla ustalenia aktu uzywania w omawianej postaci nie ma znaczenia lokalizacja serwera,
siedziba ustugodawcy oraz miejsce rzeczywistego §wiadczenia ustug pod warunkiem, ze ustuga

jest podejmowana wobec odbiorcoOw przebywajacych na wtasciwym terytorium.

Te czes¢ uwag wypada zakonczy¢ zastrzezeniem, ze jezeli odbiorca nie moze skorzystac¢
z ustugi na terytorium Polski (UE), ale moze ja zamoéwi¢ lub zarezerwowaé, to akt
jej $wiadczenia pod znakiem nie jest objety kompetencja uprawnionego®*°.
Przyktadowo, gdy znak jest zarejestrowany dla uslug hotelarskich poza krajem (UE),

za$ na obszarze ochrony wystepuje jedynie mozliwo$¢ zarezerwowania ustugi, to nie da si¢

835 wyr. Sadu 2 5.10.2010 1., T-92/09, Strategi Group przeciwko OHMI - RBI (STRATEGI), ECLI:EU:T:2010:424,
pkt 32, 34,
836 S. Osterrieth, w: EU Trade Mark, s. 289.
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ustali¢ jakiegokolwiek lacznika migdzy rzeczywistym $wiadczeniem ustug a oznaczeniem.
Tego rodzaju akt eksploatacji jest oferowaniem ustugi pod znakiem. Jest wobec tego objete
kompetencja uprawnionego. Nie stanowi natomiast przejawu realizowania obowigzku

rzeczywistego uzywania znaku.

Kolejng postacig uzywania znaku ustugowego jest sygnalizowane juz uprawnienie do
umieszczania oznaczenia na towarach zwigzanych ze §wiadczeniem uslug. Omawiany sposob
uzywania moze nastgpi¢ w trzech przypadkach: gdy towar jest obiektem ustug, gdy towar
jest wykorzystywany do $wiadczenia uslugi oraz gdy towar stanowi rezultat ustugi.
Przez te czynnoéé dochodzi do fizycznego potgczenia znaku oraz towaru®’’. Ustuga nie moze
by¢ przedmiotem aktu rodzacego jej fizyczny zwigzek z oznaczeniem, chociaz pewne
mozliwosci w tym zakresie otwiera S$wiadczenie ustug w $rodowisku cyfrowym.
Wigkszos¢ ustug wykonywanych w Internecie moze zawiera¢ w sobie oznaczenie ustugowe,
np. ushugi edukacyjne polegajace na prowadzeniu zaje¢ on-line moga odbywacé sig
w wirtualnym pokoju, a na ekranie uzytkownikéw moze wyswietla¢ si¢ znak ustlugodawcy.
Nie jest to jednak typowy akt umieszczenia oznaczenia na ustudze. Uzywanie znaku w takiej
postaci polega na konceptualnym powigzaniu go z ustuga. Nalezy zatem zastrzec, ze réznica
migdzy aktem uzycia znaku towarowego a znaku ustugowego w tym zakresie sprowadza si¢
do skutku: o ile w obu przypadkach dochodzi do potaczenia oznaczenia z towarem, o tyle
w przypadku opatrzenia go znakiem ustugowym nie jest tworzony fizyczny zwigzek miedzy
ustuga a oznaczeniem. Jest tak, poniewaz opatrzony oznaczeniem towar nie stanowi substratu
znaku. Umieszczanie znaku ustugowego na towarach zwigzanych ze $wiadczeniem ustug
stanowi czynno$¢, ktora nie ma tak doniostego znaczenia jak umieszczanie znaku towarowego
na towarze wprowadzanym nastepnie do obrotu. W szczegdlnosci nalezy podkresli¢, ze samo
tylko nalozenie znaku ustugowego na towarach bedacych narzgdziami do $wiadczenia ustug
nie jest jeszcze przejawem uzywania rzeczywistego. Czgsto bowiem stanowi jedynie czynno$¢

przygotowawczg do faktycznego oferowania ustug w obrocie.

Nalezy dodaé, ze przedstawione uprawnienie dotyczy nie tylko przedmiotow
materialnych w klasycznym znaczeniu. Obejmuje ono réwniez dokumenty, w ktorych
jest zawarty rezultat ushug, np. projekt architektoniczny, opis badania lub opinia prawna.
Nie sa to dokumenty zwigzane ze $wiadczeniem ustug, o ktorych mowa w art. 154 pkt 2 p.w.p.

Stanowig one emanacj¢ ustugi w obrocie. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ zmieniajace si¢ warunki

837 M. Zuraw-Kurasiewicz, Czy podmiot rozlewajacy napéj do puszek narusza prawa do znaku towarowego? Glosa
do wyroku TS z dnia 15 grudnia 2011 r., C-119/10, Glosa 4/2012, s. 74.
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Swiadczenia ustug 1 stwierdzi¢, ze to prawo obejmuje takze umieszczenie oznaczenia
na zdematerializowanych wynikach ustug. Jest tak na przyklad, gdy uprawniony §wiadczy
ustuge zaprojektowania oraz wdrozenia oprogramowania informatycznego dostosowanego

do potrzeb klienta, za$ jego oznaczenie jest uwidocznione na interfejsie uzytkownika.

Uznanie, ze kompetencja uprawnionego z prawa ochronnego na znak ustugowy obejmuje
umieszczanie oznaczenia na przedmiotach stanowigcych rezultat ustugi, pocigga za sobg
konieczno$¢ rozwazenia uprawnienia, jakim jest wprowadzenie towaru do obrotu.
Pojecie wprowadzenia do obrotu jako niejednoznaczne jest przedmiotem szerokiej dyskusji

38 a takze stanowi kwestie rozpatrywang w orzecznictwie wspolnotowym.

w nauce®
Szczegdlne watpliwosci wywotywata w przeszto$ci kwestia, czy dla wprowadzenia do obrotu
decydujace znaczenie ma fakt, Zze poza uzyskaniem przez osobg trzecig faktycznej mozliwos$ci
dysponowania towarem uprawniony utracil nad nim kontrol¢. Nie zawsze bowiem nabycie
wladztwa nad towarem przez osobe¢ trzecig oznacza zarazem utrat¢ kontroli nad nim przez
uprawnionego ze znaku. Dotyczy to na przyklad umowy komisu. Komisant zostaje
upowazniony do rozporzadzenia oddanym w komis towarem, ale uprawniony zachowuje
nad nim prawo kontroli — moze bowiem cofna¢ dane komisantowi upowaznienie i wycofa¢ tym

samym towar z obrotu®’.

Warto przytoczyé w tym zakresie wyrok Trybunatu w sprawie Peak Holding®*.
Ustalenia Trybunalu zostaty poczynione w odniesieniu do nastepujacego stanu faktycznego:
spotka Peak Performance Production AB produkowata i1 sprzedawata w krajach Wspolnoty
pod znakiem towarowym Peak Performance odziez i dodatki. Przedmiotem sporu byta partia
25000 sztuk odziezy opatrzonych znakiem oferowanych pod koniec 2000 r. na rynku
szwedzkim za potowe ceny przez spolke Factory Outlet. Towary pochodzity z kolekcji
uprawnionego z lat 1996-98, zostaly wyprodukowane poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, na ktorego obszar zostaly nastgpnie importowane. W 1999 r. towary byly
oferowane  konsumentom przez dunska spotke powigzang z  uprawnionym.
Z okolicznosci faktycznych wynikato, ze dunska spétka nie byta ich wlascicielem w chwili
oferowania we wlasnym sklepie. Niewyprzedane towary wrocity do magazynu, po czym

uprawniony sprzedat je podmiotowi prawa francuskiego. Na mocy umowy nabywca

838 Przeglad pogladow zaprezentowanych w doktrynie niemieckiej wraz z odwotaniem do orzecznictwa
wspolnotowego w odniesieniu do wyczerpania praw z patentu i prawa ochronnego na znak towarowy prezentuje
K. Szczepanowska-Koztowska — zob. K. Szczepanowska-Koztowska, Wyczerpanie praw, s. 273-283.

839 Ibidem, s. 275-276.

840 wyr. ETS z 30.11.2004 r., C-16/03, Peak Holding, ECLI:EU:C:2004:759, pkt 32.
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zobowigzal si¢ do sprzedazy tej partii towaru poza krajami europejskimi z wyjatkiem Rosji
i Stowenii oraz z wyjatkiem 5% catosci, ktore mogly by¢ sprzedane we Francji.
Factory Outlet zapewnita, ze nabyla parti¢ towaru od osoby trzeciej 1 nie wiedziata
o ograniczeniach wynikajgcych z umowy zawartej migdzy uprawnionym a podmiotem prawa
francuskiej. Uprawniony wniost powodztwo do sagdu, domagajac si¢ odszkodowania, zakazania
wprowadzania towaréw do obrotu i nakazania ich zniszczenia. Factory Outlet wniosta
o oddalenie powodztwa, powolujac si¢ na wyczerpanie. Uprawniony natomiast argumentowat,
ze nawet gdyby doszto do skutku w postaci wyczerpania poprzez oferowanie towaroOw
w dunskim sklepie, to po powrocie towaréw do magazynu nastgpito cofnigcie tego skutku.
Sad krajowy oddalil pow6dztwo, uznajac, ze poprzez udostepnienie towarow konsumentom
w dunskim sklepie zostaly one faktycznie wprowadzone do obrotu. W toku postepowania
apelacyjnego sad wyzszej instancji zwrocit si¢ z czterema pytaniami prejudycjalnymi

dotyczacymi rozumienia wprowadzenia towaru do obrotu w prawie znakdéw towarowych.

Trybunal w wyroku podkreslil, ze pojecie wprowadzenia do obrotu powinno by¢
wyktadane jednolicie we wspolnotowym porzadku prawnym. Oznacza ono kazda czynno$é
podjeta przez uprawnionego lub za jego zgoda, ktéra pozwala mu na realizacj¢ ekonomiczne;j
wartoéci znaku towarowego®*!. Czynno$¢ wprowadzajaca towar do obrotu musi powodowaé
przeniesienie uprawnienia do rozporzadzania towarami opatrzonymi znakiem na osoby
trzecie®*. Przywoz towaréw w celu ich sprzedazy na terytorium EOG badz tez ich oferowanie
do sprzedazy w EOG nie stanowig jeszcze czynnosci wprowadzajacych towar do obrotu,
jezeli w ich rezultacie nie doszto do sprzedazy. W §wietle orzecznictwa Trybunatu trzeba zatem
przyja¢, ze wprowadzenie do obrotu oznacza kazda czynno$¢ podjeta przez uprawnionego
lub za jego zgoda prowadzaca do przeniesienia faktycznego wiadztwa nad towarem
opatrzonym znakiem na rzecz osoby trzeciej, w rezultacie ktorej sam uprawniony traci prawo

kontroli nad egzemplarzem towaru®®.

841 Ibidem, pkt 40.

842 Ibidem, pkt 42.

843 4. Lubberger, w: EU Trade Mark Regulation, s. 327-328; A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark, s. 440;
A. Bekema, w: G.N. Hasselblatt (red.), European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-
Article Commentary, second edition, 2018, s. 447; K. Szczepanowska-Koztowska, Wyczerpanie praw, s. 283; U.
Prominska, Zakres przedmiotowy wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy, w: Wyczerpanie praw
wlasnosci intelektualnej. Konferencja naukowa (wybrane wystgpienia), Warszawa 25-26 kwietnia 2002 r., s. 69;
R. Skubisz, w: System Prawa Prywatnego. Tom 14B, s. 1058-1060; tenze, Wprowadzenie do obrotu, s. 804; K.
Marciniszyn, w: Prawo, s. 485.
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Konsekwentnie nalezy opowiedzie¢ si¢ za uznaniem uprawnienia do wprowadzenia
do obrotu towaréw bedacych rezultatem ustugi®**. Jezeli ustuga wyraza sie w wykonaniu
jakiego$ przedmiotu materialnego, a uprawniony do znaku ustugowego dysponuje prawem
do umieszczenia na nim wtasnego znaku to a fortiori ma prawo do wprowadzenia tego towaru

do obrotu. Inne stanowisko w tym zakresie byloby pozbawione racji bytu.

W zwiazku z ustaleniem, ze uprawnienie do uzywania znaku ustugowego obejmuje
prawo wprowadzenia oznakowanego rezultatu ustugi do obrotu przez uprawnionego pojawia
si¢ problem sprzeciwu wobec dalszych aktow  dystrybucji tego rezultatu.
Dla lepszego wyjasnienia tego zagadnienia warto przytoczy¢ hipotetyczny stan faktyczny.
Podmiot prawa na znak ustugowy wytworzyl, a nastepnie wdrozyl system informatyczny
dostosowany do potrzeb zamawiajacego. Znak ustugowy zostat umieszczony m.in. w interfejsie
uzytkownika. Powstaje pytanie: czy zamawiajacy ma prawo przekazac¢ rezultat ustugi badz jego
cze$¢ osobom  trzecim, np. poprzez udostepnieniec go do  pobrania®*?
Oczywiscie trzeba zastrzec, ze problem ten ma male znaczenie praktyczne.
Z reguly bowiem czynno$ci zwigzane z dalsza dystrybucja rezultatu ustugi nie stanowia
uzywania w obrocie gospodarczym — sg to bowiem akty podejmowane w ramach sfery
prywatnej®*. Odpada zatem konieczno$¢ rozwazenia problemu sprzeciwu, o ktérym mowa
w art. 155 ust. 3 p.w.p. Jezeli jednak zamawiajacy oferuje oprogramowanie wielu osobom
w zamian za okreslong ceng, to kwestia ta ma znaczenie z perspektywy ochrony uprawnionego
do znaku ushugowego. Dla oceny przedstawionej sytuacji wypada dodaé, ze znak ushugowy
przestaje w  takiej sytuacji by¢ wuzywany w funkcji znaku ustlugowego.
Staje si¢ bowiem znakiem towarowym, a oprogramowanie pierwotnie wytworzone
na zamowienie i wedtug instrukcji konkretnego podmiotu jest oferowane w obrocie jak typowy
produkt cyfrowy. Proba rozstrzygnigcia tego zagadnienia znalazta si¢ w podrozdziale

dotyczacym wyczerpania.

Nalezy jednoczes$nie wskazac, Ze uprawnienie polegajace na wprowadzaniu opatrzonych
znakiem rezultatow ustugi nie dotyczy, co naturalne, tych ustug, ktore nie moga prowadzic¢

do wytworzenia towaréw. Ustuga nie moze cyrkulowaé w obrocie®¥’, stanowi bowiem

844 Tak w odniesieniu do dokumentéw, w ktorych utrwalono rezultat ustugi J. Preiss — zob. J. Preiss, Die
Anwendung, s. 68.

84% Problem rozwaza J. Preiss, zob. J. Preiss, Die Anwendung, s. 72-75.

846 C-324/09, pkt 55; zob. takze R. Skubisz, Dylematy wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego w prawie
Unii Europejskiej, w: A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Ksiega pamigtkowa dedykowana
Profesorowi Stanistawowi Sottysinskiemu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznan 2005, s. 734.

847 Zob. zwlaszcza R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 296-297.
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zachowanie. Warto jednakze przypomnie¢ postulat odejscia od tradycyjnego rozumienia ustugi
na rzecz konstrukcji kontinuum towar — usluga. W tym wzgledzie mozna przytoczyc
stanowisko M. Trzebiatowskiego, ktéry dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia do obrotu ushugi,
choc¢by nie byla ona zwigzana z towarem. Zdaniem autora, nast¢puje ono ,,z chwilg tacznego
spetnienia dwdoch warunkow: przejécia faktycznego wladztwa nad konkretnym egzemplarzem
produktu (lub wykonania §wiadczenia z tytutu ushugi) ze znakiem z jednego podmiotu na drugi
oraz zamiaru (...)"%*. Zblizone stanowisko zajmuje J. Sitko. Autorka wyjasnia,
ze wprowadzenie do obrotu ustugi nastepuje woéwczas, ,,gdy wykonane zostanie swiadczenie
z tytutu ustugi na rzecz osoby trzeciej, a po stronie uprawnionego do znaku wystapi zamiar
udostepnienia danej ushugi osobie trzeciej”**. Ujecie ustugi zaproponowane w pracy wyklucza
mozliwo$¢ zaaprobowania przedstawionego pogladu. Nie da si¢ bowiem udostgpnic
zachowania osobie trzeciej. W pewnych przypadkach mozna przekazaé, a zatem wprowadzic¢
do obrotu, rezultat ustugi, jezeli przyjmuje on posta¢ materialng. Jest to jednak inna sytuacja.
Obejmuje ona wylacznie te stany faktyczne, w ktérych na skutek wyswiadczenia ushug

dochodzi do wytworzenia towarow.

Kolejne formy uzywania znaku ustugowego — umieszczanie go na dokumentach
zwigzanych ze $wiadczeniem uslug oraz postugiwanie si¢ nim w celu reklamy -
petnia szczegdlng role. Wzmacniajg bowiem zwigzek miedzy znakiem a ustuga.
Czesto stanowig najbardziej dostrzegalny w obrocie przejaw stosowania znaku ustugowego®>°.
Obie czynno$ci maja na celu przekazanie informacji o ustugach oraz zachgcenie odbiorcéw
do skorzystania z nich®!. Nierzadko te formy wystepuja facznie, np. w folderach, prezentacjach

itd.

Dokumenty odnoszace si¢ do $wiadczenia ustug stanowia trwaly $lad uzywania
oznaczenia w funkcji znaku uslugowego. Znaczenie tej postaci ujawnia si¢ w szczegolnosci
w ramach postepowania o stwierdzenie wygasnigcia prawa z uwagi na brak rzeczywistego

852

uzywania znaku®<. W literaturze wskazuje si¢, Zze uprawnienie do umieszczania znaku

na dokumentach zwigzanych ze $wiadczeniem ustug ma charakter pomocniczy w stosunku

848 M. Trzebiatowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 879; analogicznie tenze, Obowigzek uzywania znaku
towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporéwnawczym, Warszawa 2007, s. 143.

849 Sitko, w: T. Demendecki, A. Nieweglowski, J. Szczotka, G. Tylec, J. Sitko (red,), Prawo wlasnosci
przemyslowej. Komentarz, Warszawa 2015, kom. do art. 154, Nb 6.

850 R Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 297; M. Trzebiatowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 874, 969.
81 U. Prominska, Prawo z rejestracji, s. 85.

852 J Preiss, Die Anwendung, s. 68.
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do gtownej postaci eksploatacji znaku, jaka jest $wiadczenie ustug. Uprawnienie to uzupetnia

tre$¢ prawa ochronnego®>.

Pojecie dokumentu zwigzanego ze $wiadczeniem uslug nalezy rozumie¢ szeroko.
Obejmuje ono kazdy no$nik informacji, ktéry umozliwia zapoznanie si¢ z jej trescia.
Dokument moze przyja¢ forme tradycyjng lub cyfrowa. Przyktady obejmuja korespondencije
handlowg, cenniki, katalogi, foldery, ogloszenia, informatory, potwierdzenia zamowien
oraz faktury. Pojawia si¢ interesujace zagadnienie, czy poje¢cie dokumentu zwigzanego
ze Swiadczeniem ustug obejmuje takze te dokumenty, w ktorym zawarto rezultat ushugi.
Dotyczy to glownie tych ustug, ktore sa swiadczone przez osoby wykonujace wolne zawody.
Wydaje sie, ze w tego rodzaju przypadkach uzasadnione jest stanowisko, w mysl ktorego
dokument inkorporujacy rezultat ustugi nie stanowi dokumentu zwigzanego ze swiadczeniem

ustug, a jest towarem bedacym jej rezultatem. Stanowi bowiem emanacj¢ ustugi.

Pojecie reklamy wymaga szerokiej wykladni. Mozna positkowaé si¢ wyjasnieniem
zawartym w dyrektywie 2006/114/WE. Zgodnie z przepisami, reklama jest przedstawienie
w jakiejkolwiek formie w ramach dziatalnosci handlowej, gospodarczej, rzemie$lniczej
lub  wykonywania  wolnych zawodéw w  celu  wspierania  zbytu  ustug.
Postugiwanie si¢ oznaczeniem w reklamie polega na jego uzywaniu w komunikacji migdzy
uprawnionym a odbiorcami, ktéra nastepuje przed wySwiadczeniem ushugi®>*,
Szczegdlna postacia uzywania znaku w reklamie jest postugiwanie si¢ nim w ramach
merchandisingu. Najczesciej nastgpuje ono poprzez natozenie znaku na produkty niezwigzane
z ustugami objetymi prawem ochronnym, np. koszulki, maskotki lub dlugopisy.
Nalezy przy tym zauwazy¢, ze tego rodzaju czynnosci nie stanowig uzywania rzeczywistego,
o ile nie towarzyszy im §wiadczenie ustug pod znakiem3%’. Powyzsze rozwazania wypada
zwienczy¢ uwaga, ze reklama ustug niedostepnych w Polsce (Unii Europejskiej) jest przejawem
wykonywania prawa ochronnego. Samoistna reklama nie umozliwia natomiast zachowania
prawa. Nie stanowi bowiem uzywania rzeczywistego. Wyjatkiem jest sytuacja, gdy reklama
samoistna bezposrednio poprzedza rozpoczecie dzialalnosci ustugowej przez uprawnionego

1 stuzy wykreowaniu rynku dla ustug.

853 . Prominska, Prawo z rejestracii, s. 86.

854 S Osterrieth, w: EU Trade Mark, s. 291.

855 70b. analogicznie w zakresie znakow zarejestrowanych dla towaréw wyr. ETS z 15.01.2009 r., C-495/07,

Silberquelle, ECLI:EU:C:2009:10, pkt 7-10, 22, a takze wyr. NSA z 12.03.2009 r., I GSK 762/08, Legalis nr
221067.
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Ostatnim  sposobem uzywania znaku ustugowego wskazanym w ustawie
jest postugiwanie si¢ nim jako oznaczeniem przedsigbiorstwa. Problem kumulacji wielu
oznaczeh w jednej formie przedstawieniowej zostal juz przedstawiony przy okazji
prezentowania zagadnienia wtdornej zdolnosci odrozniajacej. Nalezy przyjaé, ze skoro
postugiwanie si¢ oznaczeniem przedsiebiorstwa moze prowadzi¢ do wyksztatcenia takiej
zdolno$ci, to tym bardziej moze stanowi¢ uzywanie znaku. Nie jest to jednak regula.
W kazdym przypadku trzeba ustali¢, czy postugiwanie si¢ oznaczeniem przedsigbiorstwa
odpowiada pojeciu uzywania jako wykonywania prawa, a wigc czy jest uzywaniem w funkcji
znaku. Ten problem byt dostrzegany w nauce w zasadzie od momentu, w ktorym znaki

ustugowe zostaly wprowadzone do prawa znakdéw towarowych.

W S$wietle pogladéw francuskiej doktryny, uzywanie znaku musi by¢ jawne
oraz jednoznaczne®S. Postugiwanie si¢ znakiem w charakterze oznaczenia przedsiebiorstwa
stuzy indywidualizacji podmiotu Iub przedsigbiorstwa. Nie jest zatem uzywaniem

857 Wprowadzenie znakéw ustugowych

jednoznacznym i nie nastgpuje w funkcji znaku
stopniowo wptywato na zmiang tego zapatrywania. Z jednej strony zgadzano si¢ co do tego,
ze sposoby uzywania znaku ustugowego pokrywaja si¢ z tymi, ktore sa stosowane wobec
oznaczen przedsiebiorstwa. Z drugiej — biorgc pod uwage utrwalone stanowisko dotyczace
wymagan uzywania znaku dla towaréw - probowano przenies¢ te kryteria na znaki ustugowe.
Skutkowato to rézng oceng zblizonych standéw faktycznych. Istotne znaczenie mialy tez

stanowiska, ktore wskazywaly na koniecznos¢ odwotywania si¢ do postrzegania sposobow

uzywania znakow ushugowych przez wlasciwy krag odbiorcow®s.

W nauce niemieckiej dominowat poglad, Zze stosowanie oznaczenia przedsigbiorstwa
nie moze by¢ réwnoznaczne z uzywaniem znaku towarowego®>’. Jest tak, bowiem,
co do zasady, odbiorcy nie s3 w stanie na jego podstawie wytworzy¢ zwigzku miedzy
oznaczeniem a wprowadzanymi do obrotu towarami. Do zachowania prawa konieczne byto
z reguly wytworzenie fizycznego zwigzku migdzy oznaczeniem a towarem.
Zgadzano si¢ jednak, ze oznaczenia ustugowe czesto nie mogg by¢ umieszczane
na przedmiotach materialnych. Sposoby ich eksploatacji sg zblizone do form postugiwania si¢

oznaczeniem przedsiebiorstwa. Powyzsza uwaga dotyczyla zwlaszcza szyldu®®,

856 M.-A. Perot-Morel, Les marques, s. 635.

87 Ibidem, s. 635, 637; P. Mathely, Le droit, s. 318; K. Landolt, Die Dienstleistungsmarke, s. 107.
88 Podaje za R. Schreinerem — zob. R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 354.

89 Ibidem, s. 372; M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 223.

880 \f. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 224.
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ktory identyfikuje prowadzone przedsigbiorstwo. Przyjmowano, ze ustugi — w przeciwienstwie
do towar6w — sa w obrocie niemal natychmiastowo wigzane z konkretnym

przedsiebiorstwem®®!

. Wzorujac si¢ na propozycjach francuskiej doktryny, rowniez w nauce
niemieckiej zaczeto dostrzega¢ koniecznos¢ odwotania do kryterium subiektywnego —
opinii wlasciwego kregu odbiorcow®®?. Jezeli uzywanie oznaczenia przedsigbiorstwa pozwala
odrézni¢ ustuge, to stanowi akt eksploatacji znaku ustugowego. Jest tak, gdy konkretny akt
poslugiwania  si¢  oznaczeniem  kreuje  zwigzek miedzy nim a  ushuga.
Wskazywano na  konieczno$¢ uwzglednienia  wszystkich  okoliczno$ci  sprawy.
W razie watpliwos$ci zalecano przeprowadzenie badania opinii publicznej. Przyjmowano wigc,
ze korzystanie z oznaczenia przedsi¢gbiorstwa nalezy traktowac z ostroznoscia, jezeli podmiot

863 Wlaéciwy krag odbiorcow z reguly nie wigze

$wiadczy pod nim wiele roznych ushug
oznaczenia z kazdym $wiadczeniem. Taki zwigzek dotyczy raczej tylko najbardziej

charakterystycznych ustug, stanowiagcych trzon dziatalno$ci podmiotu.

Mozna zatem wyciggna¢ wniosek, ze zarobwno w nauce francuskiej, jak i niemieckiej,
poczatkowo dominowata koncepcja obiektywna. W jej Swietle decydujacy dla kwalifikacji aktu
eksploatacji jest sposob uzycia znaku. Jezeli oznaczenie jest umieszczane wylacznie
w dokumentach handlowych lub nastepuje w reklamie bez skonkretyzowania towaréw lub
ushlug, to stuzy wyrdznieniu przedsiebiorstwa. Koncepcja przeciwna, subiektywna, wymagata
dokonania oceny z perspektywy przecigtnego odbiorcy. O ile odbiorca postrzegat uzycie
oznaczenia przedsi¢biorstwa takze jako odniesienie do ustugi, oznaczenie przedsigbiorstwa

petnito takze funkcje wskazywania na pochodzenie ustugi od tego podmiotu.

Dyskusja w tym zakresie toczyta si¢ rowniez w polskim pi§miennictwie. Nalezy zastrzec,
ze stosunek migdzy wskazanymi oznaczeniami byt uregulowany w art. 14 u.z.t. z 1985 r.,
a nastepnie w uchylonym art. 158 p.w.p. Zgodnie z drugim przepisem, uprawniony nie mogt
zakaza¢ postugiwania si¢ przez inng osob¢ nazwg, pod ktérg prowadzi ona dziatalnos¢
gospodarcza, jezeli nazwa ta nie jest uzywana w charakterze oznaczenia towaré6w bedacych
przedmiotem tej dziatalno$ci i1 nie zachodzi mozliwo$§¢ wprowadzenia odbiorcow w biad
co do pochodzenia towaréow, w szczegdlnosci ze wzgledu na rézny profil dziatalnosci
lub lokalny zasieg uzywania tej nazwy. W pismiennictwie raczej opowiadano si¢ za koncepcja

obiektywng 1 przyjmowano, ze uzywanie nazwy handlowej nie stanowi aktu istotnego

881 Ihidem, s. 224.
82 bidem, s. 225; R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 373.
883 M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 226.
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w dziedzinie znakow®%*.

Argumentowano, ze oba oznaczenia pelnig roézne funkcje.
Porownywano akt uzywania oznaczenia przedsigbiorstwa do stosowania znaku w celu
dekoracyjnym lub w funkcji opisowej. W pdzniejszym czasie odstgpiono od waskiej wyktadni
na korzys$¢ stanowiska, ze uzywanie firmy oraz oznaczenia przedsigbiorstwa lub jego oddzialu
moze stanowié¢ poshugiwanie sie znakiem towarowym®®. Taka kwalifikacja byta szczegolnie

uzasadniana w odniesieniu do znakéw ustlugowych. Uwazano bowiem, ze jest to

charakterystyczna posta¢ uzywania znaku dla ustug®®®.

Wytyczne w zakresie oceny uzywania oznaczenia przedsigbiorstwa oraz firmy w prawie
znakoéw towarowych zostaty ostatecznie sformutowane przez Trybunat w serii orzeczen,
w szczegolnosci zas w wyroku Céline, ktory zapadt w nastgpujacym stanie faktycznym.
Spotka Céline SA prowadzita od lat 30. XX w. dzialalno$¢ polegajaca na wytwarzaniu
1 sprzedazy artykutow ubraniowych i dodatkéw. Od 1948 r. byla uprawniona z rejestracji znaku
towarowego stownego Céline dla odziezy i obuwia. Pozwana, spotka Céline Sarl, zostala
zawigzana w 1992 r. w celu sprzedazy odziezy i dodatkow w placowce dziatajacej pod szyldem
Céline. W 2003 r. Céline SA powziela wiedz¢ o dziatalnosci Céline Sarl 1 wystapila
z powddztwem z tytutu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy i czynéw nieuczciwe;j
konkurencji. Zdaniem powddki, naruszenie nastgpilo przez wykorzystanie nazwy Céline
zarejestrowanej jako znak towarowy dla okreslenia osoby prawnej 1 prowadzonego przez nig
przedsiebiorstwa. Sad I instancji uwzglednil roszczenia. Uznal, Zze dziatania pozwanej
naruszaly prawo do znaku towarowego Céline. Pozwana odwotata si¢ od wyroku do sadu
wyzsze] instancji. W odwotaniu wskazywata, ze zgodnie z orzecznictwem europejskiego

867

trybunatu®’ postugiwanie si¢ stowem jako firmg, nazwa handlowag lub szyldem nie jest

uzywaniem znaku. Sad odwotawczy skierowat do Trybunatu pytania prejudycjalne.

84 U. Prominska, Prawo z rejestracji, s. 73; K. Jasinska, w: P. Kostanski (red.), Prawo wiasnosci przemystowe;.
Komentarz, Warszawa 2014, s. 950.

83 J. Sitko, w: Prawo, kom. do art. 154, Nb 12; M. Trzebiatowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 875; R. Skubisz,
w: System Prawa Prywatnego. Tom 14B, s. 1216; £. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 153, Nb
27; K. Szczepanowska-Koztowska, w: E. Nowinska, K. Szczepanowska-Koztowska (red.), System Prawa
Handlowego. Tom 3. Prawo wlasnos$ci przemystowej, Warszawa 2015, s. 374; wyr. SN z 07.10.2008 r., IIT CSK
192/08, Legalis nr 118209.

866 7. Prominska, Znak ustugowy, s. 330, K. Felchner, Znak ustugowy, s. 19 i n.; M. Trzebiatowski, w: System
Prawa Prywatnego, s. 877.

867 wyr. ETS z 21.11.2002 r., C-23/01, Robelco, ECLI:EU:C:2002:706. Sprawa dotyczyta interpretacji art. 5 ust.
5 dyrektywy 89/104 (obecnie art. 10 ust. 6 dyrektywy 2015/2436), w mysl ktorego do kompetencji panstw
cztonkowskich nalezy okreslenie zasad ochrony przed uzywaniem oznaczen w celach innych niz odréznianie
towarow lub ustug.
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Przed wydaniem wyroku, rzecznik generalna Trybunatu, E. Sharpston, ocenita,
ze odpowiedzialno$¢ z tytulu naruszenia prawa na znak jest uzalezniona od ustalenia,
czy postugiwanie si¢ oznaczeniem umozliwia odrozni¢ towar. Granic¢ pomigdzy
odpowiedzialnoscia a jej brakiem wyznacza funkcja wskazywania pochodzenia.
Rzecznik w opinii podkreslita, ze uzywanie firmy lub oznaczenia przedsigbiorstwa narusza
prawa do znaku, gdy stwarza wsréd docelowych konsumentéw wrazenie, ze wystgpuje
,materialny zwigzek miedzy wiascicielem znaku towarowego a towarami majacymi inne

pochodzenie handlowe”%8,

Trybunat w orzeczeniu wyjasnit roznice miedzy réznymi kategoriami normatywnymi
oznaczen odrozniajacych. Stwierdzil, ze postugiwanie si¢ firma, nazwa lub szyldem nie stanowi
uzywania znaku towarowego, jezeli ogranicza si¢ do okreslenia spoétki lub oznakowania
dziatalno$ci gospodarczej®®. Jezeli jednak uzywanie oznaczenia prowadzi do ustanowienia
zwigzku pomiedzy firma, nazwa lub szyldem a sprzedawanymi towarami lub $§wiadczonymi
ustugami, to jest to uzywanie znaku, ktére moze powodowaé odpowiedzialno$é®’.
Kazdorazowo ocena powinna by¢ dokonywana z uwzglednieniem wszystkich okolicznosci
konkretnej sprawy. Wyrok Trybunatu odnosi si¢ zatem do problemu uzywania oznaczenia
przedsigbiorstwa lub przedsigbiorcy (firmy) z perspektywy naruszenia prawa ochronnego
na znak towarowy. Podstawowg przestanka wkroczenia w sfere¢ wylacznosci uprawnionego

stanowi uzywanie znaku w obrocie.

Ustalenia ETS w zakresie mozliwosci petnienia przez jedno oznaczenie wielu funkcji
sg stuszne. Posta¢ eksploatacji znaku ma drugorzgdne znaczenie dla stwierdzenia, ze uzywanie
nastapito w funkcji znaku. Postugiwanie si¢ w obrocie oznaczeniem przedsigbiorstwa lub firma
moze stanowi¢ wigc uzywanie znaku ustugowego objete wylacznoscia. Nalezy jednak ustalic,
czy z perspektywy wilasciwego krggu odbiorcow zostat ustanowiony zwigzek miedzy danym
aktem eksploatacji a ustugg. Taka sytuacja zachodzi, gdy uprawniony postuguje si¢ jednym
oznaczeniem dla ustug oraz dla wyréznienia przedsicbiorstwa®’!. Woéwczas wytworzenie

zwigzku miedzy ustugami a znakiem jest niemal nieuniknione®’?.

868 Opinia rz. g. E. Sharpston z 18.01.2007 r., C-17/06, Céline, ECLI:EU:C:2007:39, pkt 29.

89 C-17/06, pkt 21.

870 C-17/06, pkt 23.

871 K. Szczepanowska-Koztowska, Uzywanie firmy jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, PPH
10/2008, s. 9; E. Skrzydlo-Tefelska, M. Zuk, w: European Union Trade Mark, s. 339; M. Bohaczewski, Zakres
prawa, s. 54; A. Tischner, Odpowiedzialno$¢ majatkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa
2008, s. 21.

872 M. Senftleben, European Trade Mark, s. 376.
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Nalezy przy tym pamigtaé, ze uzywanie majace znaczenie w dziedzinie znakow musi
odbywac si¢ w granicach wyznaczonych zasada specjalizacji. Z tego wzgledu nalezy odmiennie
kwalifikowa¢ sytuacje, w ktérych postugiwanie si¢ oznaczeniem przedsi¢biorstwa dotyczy
ushug, ktore nie sa objete ochrong. Trzeba zatem ustali¢, ze ustugi, dla ktorych znak
jest zarejestrowany, sa identyczne z uslugami stanowigcymi przedmiot dziatalnosci

przedsigbiorstwa.

Powyzsze stanowisko nalezy uzupehnic dodatkowa uwagag.
Opowiedzenie si¢ za subiektywng koncepcja oceny aktu uzycia oznaczenia przedsi¢biorstwa
wymaga dokonania analizy 2z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcow.
Jezeli przedsigbiorca prowadzi pod oznaczeniem dziatalno$¢ w wielu branzach, natomiast
przecigtny odbiorca identyfikuje to oznaczenie wytacznie z jedng z nich, to nalezy stwierdzi¢
uzywanie znaku jedynie dla tych wustug, ktére odbiorca identyfikuje w ramach
przedsigbiorstwa®’. Jest tak, gdy przedsiebiorca prowadzi pod szyldem dziatalno$¢ handlowa,
ale w jej ramach oferuje réwniez ustugi ubezpieczeniowe. Jezeli odbiorcy wigza oznaczenie
przedsiebiorstwa jedynie z ustugami handlowymi, to wowczas nie mozna na podstawie samego
tylko faktu postugiwania si¢ tym oznaczeniem przypisa¢ uzywania znaku réwniez dla ustug

niekojarzonych przez odbiorcow.

Na zakonczenie tego fragmentu wypada dodaé, ze powyzsze uwagi nie znajduja
zastosowania w sytuacji, gdy podmiot uzywa roéznych oznaczen w charakterze znaku
uslugowego oraz oznaczenia przedsigbiorstwa lub firmy. Wydaje si¢ jednak, ze w sektorze
ustug uprawniony korzysta przynajmniej z tego samego oznaczenia w charakterze marki
parasolowej. To pojecie wywodzi si¢ z nauk o marketingu 1 oznacza znak wykorzystywany

do identyfikacji w obrocie wszystkich towarow lub ustug oferowanych przez przedsigbiorce.

§ 3. Rzeczywiste uzywanie znaku uslugowego

Wybor przez ustawodawce modelu opartego na formalnym systemie ochrony znakow
spowodowat ostabienie relacji pomiedzy wylacznoscia uzywania znaku a jego faktyczng
eksploatacja. Nie ma jednak watpliwosci, ze znaki efektywnie pelnig swoja funkcje jedynie,
gdy sg uzywane w sposob rzeczywisty. Znak nieuzywany traci racj¢ bytu, ktora jest stworzenie

lub zachowanie rynku zbytu dla towaréw lub ustug objetych prawem®’.

873 Na ten problem zwrécili uwage 4. von Miihlendahl, D. Botis, S. Maniatis, I. Wiseman, Trade Mark Law, s. 566.
874 C_40/01, pkt 37.
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Ponadto, utrzymywanie w mocy znakow nieuzywanych powoduje przecigzenie rejestrow.
Tym samym, blokowany jest dla 0sob trzecich dostep do oznaczen wytaczonych od faktycznej
eksploatacji®’>. W orzecznictwie Trybunatu wskazuje sie, ze konsekwencjg takiego stanu moze
by¢ ograniczenie swobody przeptywu towaréw i $wiadczenia ustug na rynku wewnetrznym?®’S,
Z tego wzgledu kwestia obowigzku uzywania nabiera istotnego znaczenia takze na gruncie
prawa pierwotnego Unii Europejskiej’’’, czego normatywnym wyrazem jest motyw 31.
preambuly dyrektywy 2015/1436%78. Pojecie rzeczywistego uzywania znaku jest pojeciem

autonomicznym prawa Unii Europejskiej®’®. Tym bardziej zasadne jest wiec odwotanie sie

do orzecznictwa sagdéw unijnych w celu ustalenia tresci 1 zakresu tego obowigzku.

Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. prawo ochronne wygasa na skutek nieuzywania
zarejestrowanego znaku towarowego w sposob rzeczywisty dla towaréw objetych prawem
ochronnym w ciggu nieprzerwanego okresu pigciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu
prawa ochronnego, chyba ze istnieja wazne powody jego nieuzywania. Przepis stanowi
wdrozenie standardu okreslonego w art. 19 dyrektywy 2015/2436. Na podstawie przywotanej
normy nalezy wyciagna¢ wniosek o zalezno$ci miedzy bytem prawa ochronnego na znak
a jego faktyczna eksploatacja w obrocie handlowym. Jezeli oznaczenie nie jest uzywane
W sposoOb rzeczywisty (autentyczny, powazny) przez uprawnionego badz osoby trzecie za jego
zgoda, to po uptywie wskazanego w przepisie terminu prawo ochronne moze wygasnac.
Utrata prawa stanowi najpowazniejszg sankcje braku uzywania znaku. Nie jest jednak jedyna.
Przepisy p.w.p. wylaczaja skuteczno$¢ prawa do znaku nieuzywanego w razie podniesienia
zarzutu nieuzywania znaku w toku postepowania cywilnego (art. 157 p.w.p.), postepowania
sprzeciwowego wobec zgloszenia znaku poZniejszego (art. 152" ust. 4 p.w.p.)

oraz postgpowania o uniewaznienie prawa na znak pozniejszy (art. 166 p.w.p.).

Zaréwno w doktrynie, jak 1 w orzecznictwie, wskazuje si¢, na czym polega rzeczywiste
uzywanie znaku towarowego. Wyjasnia si¢ rowniez réznice miedzy uzywaniem stanowigcym
wykonywanie prawa ochronnego a tym chronigcym znak przed wskazanymi sankcjami.

Zasadnicza postacia rzeczywistego uzywania znaku towarowego jest jego umieszczanie

87% wyr. SP1z 12.03.2003 ., T-174/01, Goulbourn przeciwko OHMI - Redcats (Silk Cocoon), ECLI:EU:T:2003:68,
pkt 38.

876 wyr. TSUE z 19.12.2012 r., C-149/11, Leno Merken, ECLI:EU:C:2012:816, pkt 32.

877 4. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark, s. 456.

878 Obszernie na temat celu obowiazku uzywania znaku zob. M. Trzebiatowski, Obowigzek uzywania, s. 50 i n.
879 C-149/11, pkt 28.
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na towarach, ktore sa nastepnie wprowadzane do obrotu®?

. Wyjatkowo zachowanie prawa
umozliwia uzywanie znaku w inny sposob, np. poprzez nakladanie go na zbiorcze opakowania,
jezeli uzasadnia to rodzaj towaru. Moze tak by¢ wowczas, gdy produkt nie nadaje si¢

do fizycznego zwigzania z oznaczeniem, np. z tego wzgledu, ze jest sprzedawany na wagg.

Jak zostalo wykazane, sposoby eksploatacji oznaczen ustugowych sg determinowane
charakterem ustug. Odpowiednikiem wprowadzenia towaru do obrotu jest $wiadczenie usthug.
W konsekwencji juz intuicyjnie nalezy postawi¢ teze¢, ze warunki dotyczace rzeczywistego
uzywania znaku towarowego nie moga by¢ w sposob bezposredni przeniesione na oznaczenia
ustug. Wypada wigc podjaé rozwazania, kiedy mozna méwié o rzeczywistym uzywania znaku

uslugowego.

L. Rzeczywiste uzywanie znaku jako cecha uprawnienia do uzywania znaku

W art. 153 ust. 1 p.w.p. jest mowa o wylacznym uzywaniu znaku bez wskazywania cech,
ktérymi powinno si¢ ono charakteryzowaé. Mozna je wywodzi¢ z podstawowej funkcji,
jaka znak pelni oraz celu uzywania. Poza sporem jest wigc wskazanie na cechy uzywania takie
jak:  niedwuznaczno$¢ (uzywanie w  funkcji wskazywania na  pochodzenia),
zgodno$¢ ze specjalizacja oraz uzywanie w obrocie — na zewnatrz przedsigbiorstwa
uprawnionego. Przepisy art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. oraz art. 157 p.w.p. dookres$laja pojecie
uzywania znaku przez wskazanie cechy rzeczywistego uzywania, ale czynig to w zwigzku
z wygasnieciem prawa (art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.) oraz pozbawieniem uprawnionego roszczen
zakazowych wobec 0sob trzecich (art. 157 p.w.p.). Powstaje zatem pytanie: czy rzeczywiste
uzywanie znaku jest cechg uzywania jako wykonywania prawa czy tez cecha, ktorej czasowy

brak prowadzi do jego utraty badz ostabienia?

Juz na pierwszy rzut oka wida¢, ze wymaganie uzywania znaku kreuje w istocie
obowigzek czynienia ze znaku uzytku w obrocie®®!. Trudno wiec przyja¢, ze jest cecha
uzywania jako wylgcznego uprawnienia. Z drugiej strony, nie da si¢ nie dostrzec,

ze uprawnienie do wylacznego uzywania moze, a wrecz powinno, by¢ ujmowane jako

880 A1 Bohaczewski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 169, Nb 29; R. Skubisz, Wprowadzenie do obrotu, s. 804;
M. Trzebiatowski, Obowigzek uzywania znaku towarowego, SPP 2009, nr 3, s. 212.

81 Odmiennie K. Marciniszyn, w: Prawo, s. 479-480. Zdaniem autorki, przepisy o wyga$nigciu prawa ochronnego
stanowig norm¢ sankcjonujacg, natomiast nie da si¢ w systemie znakéw towarowych wyrdzni¢ normy
sankcjonowanej, naktadajacej na podmiot obowigzek uzywania znaku. W tym samym kierunku, jak si¢ wydaje,
O. Sosnitza w: U. Hildebrandt, O. Sosnitza (red.), EU Trade Mark Regulation (EUTMR). Brussels Commentary
2023, s. 362.
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zachowanie czynigce zado$¢ celowi, dla ktorego osiggnigcia prawo zostato udzielone.
Uzasadnia to wyznaczenie pewnych cech, ktorych laczne spetnienie pozwala na przyjecie,
ze uprawniony wykonuje przyznane mu prawo. Rzeczywiste uzywanie jako jedna z tych cech
wyznacza tre§¢ uprawnienia, a nie obowigzku uzywania. Problem ten byt dostrzegany

juz na gruncie u.z.t. z 1985 r. W literaturze prezentowano w tym zakresie dwa stanowiska®2.

W s$wietle pierwszego pogladu uzywanie rzeczywiste stanowito kwalifikowang postac
eksploatowania oznaczenia, ktéra pozwala na zachowanie prawa w mocy®®.
Nie kazdy akt uzycia znaku — chociaz jest objety wytacznoscig podmiotu prawa — ma charakter
rzeczywisty. Ten przymiot ma jedynie takie eksploatowanie znaku, ktdre nastgpuje w zwigzku
z towarem dostepnym na rynku. Wobec tego, samoistna reklama nie pozwala na zachowanie
prawa ochronnego. Tak samo oceniano postugiwanie si¢ znakiem wylacznie w dokumentacji
handlowej (uzycie nominalne). Obie postaci uzycia oznaczenia byly jednak objete pojeciem
uzywania jako wykonywania prawa. Wedlug drugiego pogladu - uzywanie jako pozytywna

884 Korzystanie z oznaczenia, ktoremu

kompetencja uprawnionego - powinno by¢ rzeczywiste
nie mozna przypisac tej cechy, nie stanowi w ogdle wykonywania prawa. W tym uj¢ciu reklama
samoistna nie jest uzywaniem znaku w rozumieniu ustawy. Po uchwaleniu p.w.p. dyskusja
w tym zakresie trwata nadal. Dodatkowa przyczyna niejasnosci byto brzmienie uchylonego
art. 169 ust. 5 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem nie stanowilo rzeczywistego uzywania
postugiwanie si¢ znakiem w reklamie towaru niedostgpnego na rynku polskim ani niebgdacego
wytwarzanym w Polsce na potrzeby eksportu. Przepis zostal uchylony na skutek wejscia

w zycie nowelizacji p.w.p. z 20.02.2019 r., za§ kwestia stosunku migdzy uzywaniem

1 uzywaniem rzeczywistym wydaje si¢ by¢ rozstrzygnieta.

Aktualne wypowiedzi przedstawicieli piSmiennictwa oraz stanowisko organdéw i sagdow
nakazujg bowiem przyjecie, ze uzywanie, o ktorym mowa w art. 153 ust. 1 p.w.p., jest czyms$
Innym niz uzywanie w sposob rzeczywisty z art. 169 ust. 1 p.w.p. To drugie pojecie nalezy
zatem interpretowa¢ w sposob autonomiczny i we¢zszy wzgledem art. 153 ust. 1 p.w.p.
Stosunek migdzy nimi mozna zamkna¢ w nastepujacych uwagach. Kazdy akt uzywania znaku
W sposOb rzeczywisty (wypelniajacy obowigzek uzywania) stanowi wykonywanie

przez podmiot prawa jego uprawnienia. Nie kazda czynnos$¢, polegajaca na postugiwaniu si¢

82 Przeglad pogladéow zaoferowat M. Trzebiatowski; zob. M. Trzebiatowski, Obowigzek uzywania, s. 129-135.

883 R Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 94; E. Wojcieszko-Gluszko, Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy,
ZNUJ PWiOWI 2/2002, s. 293.
84 U. Prominska, Prawo z rejestracji, s. 72 oraz 86-87.
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znakiem, czyni natomiast zado$¢ uzywaniu rzeczywistemu, przy czym to drugie pojecie nalezy
wigza¢ bezposrednio z czasem i intensywnos$cig uzywania. Sg to zatem dodatkowe okolicznosci
brane pod uwage przy ocenie, czy uzywanie ma charakter rzeczywisty. Roznica jest widoczna
na przyktadzie uzycia incydentalnego lub jednorazowego. Takie czynnosci stanowig
wykonywanie pozytywnej kompetencji zastrzezonej dla uprawnionego, ale nie mogg by¢
traktowane jako uzywanie czynigce zado$¢ obowigzkowi uzywania o rzeczywistym
charakterze. To drugie nalezy wigzaé ze statg i powazng obecnoscig znaku (a co za tym idzie —

towarow lub ustug) w obrocie.

II. Pojecie uzywania rzeczywistego

Uzywanie rzeczywiste to uzywanie powazne, ktorego skutkiem jest liczaca si¢ pozycja
znaku w obrocie®®. Eksploatacja znaku musi przede wszystkim odpowiadaé cechom uzywania
stanowigcego wykonywanie prawa, a dodatkowo musi by¢ intensywna (musi mieé
odpowiednie znaczenie rynkowe) oraz czasowo trwala (stala)®*®. Wigze si¢ to z obecnosciag

oznakowanych towaréw lub $wiadczonych ushug na rynku®®’

. Dzigki temu oznaczenie
umozliwia wlasciwej grupie odbiorcOw rozpoznanie znaku i wytworzenie asocjacji miedzy
oznaczeniem a oferowanym towarem lub ushuga. Innymi stowy, rzeczywiste uzywanie znaku
polega na wprowadzaniu do obrotu oznakowanych towarow lub $wiadczeniu pod znakiem
ustug. Czynno$ci podejmowane przez podmiot prawa moga takze odnosi¢ si¢ do towarow
lub ustug, ktore dopiero maja zosta¢ wprowadzone do obrotu. Wowczas uprawniony czyni
przygotowania do pozyskania klientow, zwlaszcza za posrednictwem reklamy.
Nalezy jednak odrézni¢ czynnosci przygotowawcze, ktore nie pociaggaja za sobg obecnosci
towarow lub uslug na rynku, od takich, ktére w konsekwencji prowadza do zaistnienia ich
w obrocie. Przyja¢ wypada poglad, Zze do zachowania prawa nie wystarczaja akty
przygotowawcze do wprowadzenia towardw do obrotu lub $wiadczenia ustug, jezeli nie
towarzyszy im nieodlegle w czasie rozpoczecie rzeczywistych dziatan ukierunkowanych

888

na klientele Moze to by¢ np. zawarcie umowy najmu lokalu, rokowania miedzy

kontrahentami lub zlecenie przygotowania ulotek reklamowych. Istotny jest wigc skutek

885 A Trzebiatowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 965; M. Bohaczewski, w: Komentarze Prawa, kom. do art.
169, Nb 25; E. Wojcieszko-Gluszko, w: E. Nowinska, K. Szczepanowska-Koztowska (red.), System Prawa
Handlowego. Tom 3. Prawo wlasnos$ci przemystowej, Warszawa 2015, s. 826-827.

886 A1, Trzebiatowski, Obowiazek uzywania, s. 70; tenze, w: System Prawa Prywatnego, s. 964.

887 U. Prominska, Whasno$¢, s. 487; M. Trzebiatowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 966.

88 M. Trzebiatowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 968.
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danych czynnosci, ktorym powinna by¢ obecno$¢ towaréw lub ustug w obrocie.
Réwniez inne formy postlugiwania si¢ oznaczeniem, jezeli nie sg z nig polaczone,

nie wystarczaja do zachowania prawa w mocy.

Towary lub ustugi objete prawem ochronnym powinny by¢ dostepne w obrocie
przez dhuzszy czas. Oznacza to, ze akty eksploatacji jednorazowe®® lub sporadyczne
nie stanowig uzywania powaznego. W tych sytuacjach nie jest mozliwe, aby postugiwanie si¢
znakiem doprowadzito do wykreowania lub utrzymania rynku zbytu dla towaréw badz ustug.
Wypada przy tym zastrzec, ze obowigzek uzywania znaku nie ma na celu weryfikacji sukcesu
komercyjnego uprawnionego. Z tego wzgledu nie powinno si¢ stawia¢ rygorystycznych
kryteriow  iloSciowych ani  proponowaé  abstrakcyjnych  miernikéw  oceny®®.
Towary luksusowe lub unikatowe sa sprzedawane w liczbie mniejszej niz przedmioty
codziennej potrzeby. Nie oznacza to jednak, ze znaki je odrdzniajace nie sg uzywane w sposob
rzeczywisty. W niektorych przypadkach uzywanie znaku przez jednego klienta, ktory importuje
towary objete rejestracja, moze byé wystarczajace do ustanowienia uzywania rzeczywistego®’!.
Eksploatacja znaku ma nastepowaé w sposob zwyczajny, typowy i1 adekwatny w stosunku
do odréznianych towarow lub ustug®®?. Tak dtugo jak znak petni funkcje odrézniajaca w sposob

staly, nawet minimalne uzycie znaku jest wystarczajace dla zachowania prawa®”.

Ocena, czy uzywanie ma charakter rzeczywisty, wymaga uwzglednienia wszystkich
okolicznosci towarzyszacych eksploatacji znaku. Celem jest ustalenie, czy dziatania
podejmowane przez uprawnionego sg postrzegane jako uzasadnione w danym sektorze
gospodarczym na potrzeby wykreowania lub utrzymania udziatu w rynku towaréw lub ustug
objetych prawem. W orzecznictwie wskazano okolicznos$ci, ktére powinny by¢ uwzglednione
podczas oceny uzywania znaku. Sg to charakter (wtasciwosci) towarow lub ustug, cechy danego

rynku, skala uzywania znaku®*

, w tym wielko$¢ sprzedazy oznakowanych przedmiotow
i czestotliwo$é  (regularno$é)  eksploatacji  oraz  jej zasieg terytorialny®®’.
W piSmiennictwie powyzszy katalog jest wuzupelniany o dalsze okolicznoS$ci.

Wsrod nich mozna wymieni¢ postaé przedstawieniowg znaku, zwyczajowe formy uzywania

89 wyr. SN z 17.02.2005 r., I CK 626/04, Legalis nr 71708.

890 4. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark, s. 462.

891 C_40/01, pkt 24.

892 Ay Trzebiatowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 964.

893 wyr. ETS, C-416/04 P, Sunrider przeciwko OHIM, ECLI:EU:C:2006:310, pkt 72.

894 C-40/01, pkt 22; post. ETS z27.01.2004 r., C-259/02, La Mer Technology, ECLI:EU:C:2004:50, pkt 39.
895 C_416/04 P, pkt 76.
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danego typu oznaczenia, popyt 1 podaz na rynku, kanaty dystrybucji, rodzaj i ceng towardéw
lub ustug, sposoby ich znakowania oraz wlasciwy krag odbiorcow®®. Te kryteria stanowia
konkretyzacje okoliczno$ci wskazanych przez Trybunat. Sposrdd nich decydujace znaczenie
nalezy przypisa¢ rodzajowi towarow/ustug oraz wtasciwosciom konkretnego segmentu rynku.
Ustalenie tych dwoch faktow powinno kazdorazowo stanowi¢ punkt odniesienia dla dalszych
ocen. Tytulem ilustracji, ocena eksploatacji oznaczen przeznaczonych do odrdzniania ushug
opieki zdrowotnej, ustug wydawniczych, ustug projektowania oprogramowania
komputerowego oraz organizowania konkurséw pigknosci powinna uwzglednia¢ specyficzne
warunki, w jakich konkretne ustugi sg swiadczone. Charakteryzujg si¢ one innymi cechami,
ktére przekladaja si¢ na typowe formy uzywania oznaczen (ustugi wydawnicze sg zwigzane
z przedmiotami materialnymi, a przedmiotem uslugi opieki zdrowotnej jest pacjent),
majg inny wilasciwy krag odbiorcéw oraz inny czas $wiadczenia (ustugi opieki zdrowotne;j
sa $wiadczone kazdego dnia, podczas gdy konkursy pigknos$ci maja charakter cykliczny).
Katalog okoliczno$ci koniecznych do rozwazenia sugeruje, ze ocena powinna mie¢ charakter
wszechstronny,  zrelatywizowany, dostosowany do  konkretnego sektora rynku
oraz okoliczno$ci na nim panujacych. Jej celem jest stwierdzenie, czy podjeta przez
uprawnionego eksploatacja oznaczenia doprowadzita do wykreowania lub utrzymania rynku

zbytu towaréw lub ustug objetych prawem ochronnym.

III.  Rzeczywiste uzywanie znaku dla uslug

Wymagania dotyczace uzywania znaku ustugowego sa takie same jak kryteria stosowane
w odniesieniu do oznaczen towarowych. Powyzsze ustalenie nie jawito si¢ poczatkowo

jako oczywiste. W literaturze®®” oraz orzecznictwie®®

odnotowywano poglad, zgodnie z ktérym
ocena uzywania znakow ustugowych powinna by¢ bardziej liberalna niz w przypadku znakoéw
towarowych. Przemawialy za tym zblizone sposoby poslugiwania si¢ znakiem ustugowym
1 nazwa handlowg oraz brak materialnego substratu oznaczenia. Przyjmowano wobec tego,
ze znak ustugowy ,,z natury rzeczy uzywany jest najczesciej w sposob wiasciwy do uzywania

oznaczenia przedsicbiorstwa™®”. Niekiedy wyjasniano, ze - ze wzgledu na odmiennoéci

miedzy substratem oznaczen - samo tylko nominalne postugiwanie si¢ znakiem

8% M. Trzebiatowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 973.

897 M. Trzebiatowski, Obowiazek uzywania, s. 134, 136.

898 wyr. NSA w Warszawie z 10.01.2002 r., II SA 3390/01, Legalis nr 54602.
899 Ipidem.
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jest wystarczajace do zachowania prawa’”. Taki poglad wydaje sie byé nieprawidlowy.
Punktem wyjscia dla oceny realizacji obowigzku uzywania powinna by¢ funkcja znaku
ustugowego, jaka jest wskazywanie na handlowe pochodzenie konkretnych ustug.
Postugiwanie si¢ oznaczeniem w dokumentacji lub w reklamie, oderwane od rzeczywistej
mozliwosci §wiadczenia ustug na terytorium ochrony, nie jest wystarczajgce do zachowania

prawa.

Jest rzecza oczywistg, ze rzeczywiste uzywanie znaku uslugowego nie moze polegac
na wprowadzeniu oznakowanych ustug do obrotu. Co prawda, jedng z postaci eksploatacji
znaku ustugowego jest jego umieszczanie na towarach zwigzanych z ustugami,
ktére sa nosnikami znaku ustugowego 1 moga by¢ wprowadzane do obrotu.
Nie oznacza to bynajmniej, ze taka forma uzycia znaku jest mozliwa we wszystkich
przypadkach. Sformutowany wniosek nie ma wigc charakteru uniwersalnego.
Nalezy zamiast tego przyjaé, ze uzywanie rzeczywiste nastepuje wowczas, gdy ushugi
sa oferowane i $wiadczone pod znakiem’®!. Z reguly towarzyszy temu umieszczanie znaku
na dokumentach handlowych 1 postugiwanie si¢ nim w reklamie. Z uwag dotyczacych
rzeczywistego uzywania znaku i kryteriow oceny eksploatacji oznaczenia zaproponowanych
W orzecznictwie unijnym mozna wywies¢, ze okoliczno$ciami, ktore determinujga ocene
(zwlaszcza w przypadku znakow ustugowych) sa: specyfika konkretnego sektora ustugowego,

charakter (rodzaj) ushugi, a takze terytorialny zasieg $wiadczenia®®,

Pierwsze dwa kryteria: specyfika sektora uslug oraz rodzaj konkretnej ustugi,
dla ktorej znak zostat zarejestrowany, pozostaja ze soba w zwigzku, ktory mozna okresli¢
jak relacje od ogétu do szczegotu®®. Na podstawie pierwszej kategorii mozliwe jest okreslenie
cech, ktore determinuja ogdlne warunki obrotu, kanaty dystrybucji, standardy w zakresie
reklamy 1 promocji, normy regulacyjne oraz cykle zycia swiadczen przypisywanych do danej
kategorii. Jest to pewien szerszy kontekst gospodarczy, w jakim ustugi funkcjonuja.
Przykladowo, przedsigbiorcy dzialajacy w branzy turystycznej obserwuja nasilenie
zainteresowania w okresie wakacyjnym, podczas gdy w tym samym czasie ustugi edukacyjne
charakteryzuje z reguty spadek popytu. Inaczej wygladaja réwniez standardy w zakresie

reklamy. Niektore sektory sa wrecz wylaczone z mozliwosci promowania ustug.

900 As- Modrzejewska, Znaczenie zmian w regulacji prawnej znakow towarowych, PUG 1985/7, s. 189.
901 Analogicznie M. Trzebiatowski, Obowiazek uzywania, s. 151.

902 C-40/01, pkt 43.

903 M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 220.
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Ograniczenia mogg wynika¢ z przepisow prawa, np. w zakresie gier hazardowych, w sektorze

opieki zdrowotnej badz ustug §wiadczonych przez podmioty prawa publicznego.

Rodzaj ustug stanowi =za§ kategorie¢ szczegdélowa wzgledem sektora rynku.
Jego ustalenie umozliwia odtworzenie takich cech jak: ztozono$¢ ustugi, czas trwania,
charakterystyka typowego sposobu $wiadczenia, forma $wiadczenia, osoba uzytkownika
ushugi, poziom personalizacji 1 inne wilasciwosci o charakterze funkcjonalnym.
Innymi stowy, specyfika wtasciwego sektora wyznacza ramy oceny aktow eksploatacji znaku,
natomiast to wtasciwosci konkretnej ustugi, jej rodzaj przesadzaja o tym, jakie uzywanie czyni

zado$¢ wymaganiom uzywania rzeczywistego.

Relacje migdzy opisanymi kryteriami mozna zobrazowa¢ dwoma przyktadami.
Pierwszy dotyczy specyficznego rodzaju ustug gastronomicznych, jakim jest przygotowywanie
i dostarczanie cateringu dietetycznego. W sektorze gastronomii typowym sposobem uzycia
znaku jest postugiwanie si¢ szyldem i1 uzycie nominalne, tzn. na papierze firmowym,
paragonach lub na firmowych strojach pracownikéw. Dominujg akty uzywania w $wiecie
rzeczywistym, chociaz towarzyszy im obecno$¢ oznaczenia w sieci. W ramach ustug cateringu
dietetycznego - co do zasady - nie powinno wymagac si¢ obecnosci oznaczenia w przestrzeni
fizycznej w takiej postaci jak szyld. Uzywanie oznaczenia nast¢puje najczgsciej w Internecie.
Czgsto tez znak jest nakladany na przedmioty materialne, stanowiace rezultat ushugi.
Sa nim opatrzone opakowania dostarczanych do domu konsumenta positkow.
Sposoby uzywania znaku roznig si¢, pomimo ze ustugi gastronomiczne $wiadczone,
na przyklad, przez restauracje oraz ustugi cateringu dietetycznego nalezg do tego samego
sektora. Drugim przyktadem sa ustugi projektowania oprogramowania do zarzadzania
przedsiebiorstwem, ktore naleza do szerszej kategorii ushlug informatycznych.
W tym sektorze typowe jest postugiwanie si¢ znakiem w sieci oraz w materiatach reklamowych
stuzacych promocji ustug. Ze wzgledu na wysoki stopien specjalizacji trudno jednak o ustalenie
bardziej precyzyjnych wilasciwosci, w jakich moze nastgpowaé uzywanie znaku.
W przypadku konkretnego rodzaju ustug, jaka jest projektowanie oprogramowania
do zarzadzania przedsigbiorstwem, mozna natomiast wskaza¢ na pewne standardy:
znak jest bowiem uzywany gtéwnie w relacjach z klientami w dokumentacji projektowe;,
umowach, prezentacjach 1  szkoleniach oraz ~w interfejsach  uzytkownika.
Nie jest jednak eksploatowany powszechnie. Intensywno$¢ uzycia jest z reguly mniejsza
niz mozna byloby zaktada¢, biorgc pod uwage powszechno$¢ s$wiadczenia ushug

informatycznych w  dzisiejszym $wiecie. Ocena rzeczywistego uzywania znaku
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przeznaczonego do odrdzniania tych wustug powinna uwzglednia¢ ich niszowy
i zindywidualizowany charakter. Ostatnia okolicznos¢ — wysoki stopien personalizacji ustug -

rezonuje na formy eksploatacji znaku.

Kolejng istotng dla oceny cechg jest zasieg terytorialny uzywania.
Czgsto jest on zdeterminowany poprzednio oméwionymi kryteriami. Swiadczenie ustug
nie musi odbywac si¢ na terytorium catego kraju. Jak wyjasniono, zasigg terytorialny uzywania
stanowi jedynie jeden z czynnikow, ktore nalezy wzig¢ pod uwage przy ocenie eksploatacji
oznaczenia umozliwiajgcej zachowanie prawa. Trzeba mie¢ jednak na uwadze, ze skutkiem
rejestracji znaku jest przyznanie wytaczno$ci postugiwania si¢ nim na obszarze calego kraju
(UE). Zakres prawa powinien oddziatywaé na sposob postrzegania obowigzku uzywania.
Jezeli zatem $§wiadczenie ustug jest ograniczone tak pod wzgledem obszaru $wiadczenia,
jak 1 odbiorcow zamieszkujacych konkretny region, to nalezy szczeg6lnie uwaznie rozwazyc¢,
czy mialo miejsce uzywanie rzeczywiste. Dotyczy to na przyktad praktyki rejestrowania
oznaczeh do odrézniania ustlug $wiadczonych przez ziobki lub  przedszkola
albo przedsigbiorcéw jednoosobowych, ktérych dziatalno§¢ jest wyraznie ograniczona
terytorialnie. Powyzszy poglad moze wywota¢ pewne watpliwo$ci. Mozna podnies$¢ przeciwko
niemu w szczeg6lnos$ci to, ze z uwagi na konieczno$¢ uwzglednienia wszelkich okolicznos$ci
towarzyszacych uzywaniu, nalezy stosowac liberalng praktyke w zakresie oceny zasiegu
terytorialnego eksploatacji znaku. Istotng okoliczno$cia w tym wzgledzie jest specyfika ustug.
Wymagaja one bezposredniego kontaktu migdzy stronami i z reguly sa $wiadczone w sposob
tradycyjny. Taki poglad moze ponadto zosta¢ wzmocniony teza, ze wymaganie rzeczywistego
uzywania nie ma na celu weryfikacji sukcesu handlowego uprawnionego.
Wreszcie, nawet w orzecznictwie sagdow unijnych mozna wskaza¢ na stan faktyczny, w ktorym
uznano za wystarczajagce uzywanie znaku unijnego w jednym  miescie®®.
Skoro zatem postugiwanie si¢ oznaczeniem skutecznym na terytorium catej Unii tylko
na terenie pojedynczej aglomeracji zapewnia zachowanie prawa, tym bardziej powinno czyni¢
zados¢ kryteriom rzeczywistego uzywania znakow krajowych. Nalezy jednak mie¢ na uwadze,
ze w przytoczonym wyroku Sad uznat za wystarczajace uzywanie znaku na obszarze Londynu,
podkreslajac, ze jest to najwigksze miasto Wielkiej Brytanii, a zarazem najwigkszy wowczas
obszar miejski w Unii Europejskiej®®. Mozna mu przeciwstawi¢ inne orzeczenie, w ktorym

uznano, ze nie dowodzi rzeczywistego uzywania znaku krajowego zarejestrowanego

904 wyr. Sadu z 30.01.2015 r., T-278/13, Now Wireless przeciwko OHMI - Starbucks (HK), ECLI:EU:T:2015:57.
95 Ibidem, pkt 49.
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dla wyrobow czekoladowych sprzedaz miedzy 40 a 50 kg pralin rocznie w matym niemieckim

miescie niedaleko granicy z Austrig®®®.

Bioragc pod uwage przytoczone wczesniej okolicznosci, postulat, ze ocena uzywania
pod katem zasiggu terytorialnego $wiadczenia ustug powinna uwzglednia¢ skutek prawa
ochronnego, wydaje si¢ zasadny. Celem nie jest ustalenie sukcesu handlowego uprawnionego,
ale zapewnienie efektywnosci systemu znakow. Stanowisko, zgodnie z ktorym ograniczone
lokalnie uzywanie znaku dla okreslonych ustug bytoby wystarczajace dla zachowania prawa
w calej Polsce, mogloby doprowadzi¢ do trudnych do rozstrzygniecia sporow.
Przyktadowo, przedsiebiorca, prowadzacy ztobek dziatajacy pod Gdanskiem, uzyskuje prawo
ochronne na znak shuzacy odréznianiu ustlug opieki nad dzieémi, a nastgpnie probuje
wyegzekwowacé jego skuteczno$¢ réwniez wzgledem konkurentow dzialajacych w zupetie
innym regionie kraju. Takie kolizje zapewne nie sg rzadkoS$cia, zwlaszcza jesli wezmie si¢
pod uwage fakt czestego postugiwania si¢ oznaczeniami zlozonymi z elementéw opisowych
dla odrézniania ustug i wspoétistnienia podobnych znakéw na rynku. Problem moze by¢ tym
wiekszy, ze czgsto wigze si¢ z pozycjonowaniem stron w Internecie 1 stosowaniem znakow
w stowach-kluczach. Wydaje si¢ jednak, ze celem obowigzku uzywania jest weryfikacja nie
tylko tego, czy znak jest uzywany dla zarejestrowanych ushug. Jest nim takze ocena,
czy oznaczenie jest eksploatowane w takim zakresie — rowniez terytorialnie — ktory daje
podstawy do przyjecia, ze zasadne jest utrzymywanie jego skuteczno$ci na obszarze calego

kraju (UE).

Kwestia terytorialnego aspektu uzywania znaku wigze si¢ takze z eksploatacjg oznaczenia
w Srodowisku cyfrowym, w Internecie jako przestrzeni bez granic. Nalezy tym samym
podkresli¢, Zze nie jest rzeczywistym uzywaniem taka eksploatacja znaku w $rodowisku
cyfrowym, ktora nie wywoluje lub nie moze wywolaé skutku gospodarczego w Polsce”’.
Konieczne jest, by ustugi byly swiadczone na terytorium Polski, wzglednie by ich rezultat
byl dostgpny na terytorium kraju. Przyktadowo, odptatne udostepnianie przez Internet polskim
klientom dostepu do ankiet pod znakiem w duzej liczbie (37 000 dostepéw w ciagu pigciu lat)
stanowi rzeczywiste uzywanie znaku dla uslug polegajacych na przeprowadzaniu sondazy

i ankiet?°8,

906 wyr. TSUE z 17.07.2014 r., C-141/13 P, Reber przeciwko OHIM, ECLI:EU:C:2014:2089, pkt 21 i 33-36.
907 wyr. NSA z 13.12.2022 r., I1 GSK 1126/19, Legalis nr 2858562.
98 wyr. WSA w Warszawie z 03.02.2022 r., VI SA/Wa 2550/21, Legalis nr 2781143.
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Przedstawione powyzej zapatrywanie nalezy uzupetni¢ uwaga, ze ocena terytorialnego
zakresu eksploatacji oznaczenia powinna rozni¢ si¢ w zaleznosci od tego, czy znak zostat
zarejestrowany w Urzedzie Patentowym RP czy w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej. Ta konstatacja moze wydawac si¢ oczywista, niemniej wypada ja podkresli¢
w zwigzku z watpliwosciami, ktére ujawniaja sie w nauce’®” i orzecznictwie’!°.
Jednolity charakter znakoéw unijnych przeklada si¢ na zakres terytorialny obowiazku czynienia
z nich uzytku. Znaki te, zgodnie z art. 18 ust. 1 rozp. 2017/1001, maja by¢ rzeczywiscie
uzywane w Unii. Ocena, czy zakres terytorialny eksploatacji oznaczenia jest wystarczajacy,
powinna by¢ przeprowadzana w oderwaniu od granic panstw czlonkowskich.
Trybunal potwierdzit to zapatrywanie w wyroku w sprawie Leno Marken. Warto przyblizy¢
stan faktyczny lezacy u podstaw rozstrzygnigcia. Znak ONEL zostal zarejestrowany w OHIM
dla ustug z kl. 35, 36 1 41 klasyfikacji nicejskiej. Skuteczno$§¢ prawa na ten znak zostata
zakwestionowana w drodze zarzutu nieuzywania w postgpowaniu sprzeciwowym dotyczacym
zgloszenia pdzniejszego znaku OMEL zgloszonego w urzedzie wlasnos$ci intelektualnej panstw
Beneluksu. Uprawniony wykazat uzywanie znaku jedynie w Niderlandach. Urzad stwierdzit
w decyzji, ze znak nie byl rzeczywiscie uzywany w Unii 1 oddalit sprzeciw.
Uprawniony do znaku ONEL odwotal si¢ od decyzji do sadu, ktory powzial watpliwosci
w kwestii dotyczacej zasiegu terytorialnego wymaganego dla uznania uzywania znaku unijnego
za rzeczywiste. Skierowal wobec tego pytania prejudycjalne do Trybunahu.
W wyroku sad unijny odwotat si¢ do swojego wczesniejszego orzecznictwa, podkreslajac,
ze zasigg terytorialny eksploatacji znaku stanowi jedynie jedno z wielu kryteriow,
ktore nalezy wziag¢é pod uwage, aby ustalié, czy uzywanie jest rzeczywiste’!!.
Sad zaakcentowal, ze w ramach oceny trzeba uwzgledni¢ réznice migdzy koniecznym
zasiegiem terytorialnym uzywania znakéw krajowych oraz unijnych”'?. Ocena musi by¢ jednak
oderwana od granic terytoriow panstw czlonkowskich. W niektorych sytuacjach wystarczajace
moze by¢ uzywanie znaku jedynie na obszarze jednego panstwa’'®. Nie powinno si¢ z tego

jednak wywodzi¢ upowaznienia do badania zasiggu terytorialnego uzywania znaku metoda

»kraj po kraju”. Nalezy przyja¢, ze rzeczywista eksploatacja znaku ustugowego

99 4. Nordemann, w: G.N. Hasselblatt (red.), European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001. Article-
by-Article Commentary, second edition, 2018, s. 471-472; A. von Miihlendahl, D. Botis, S. Maniatis, 1. Wiseman,
Trade Mark Law, s. 453; A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark, s. 466.

910 70b. pytania prejudycjalne w sprawie C-149/11, pkt 24.

911 C.149/11, pkt 30.

92 Ibidem, pkt 33.

913 Ibidem, pkt 50.
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zarejestrowanego w EUIPO moze polega¢ na swiadczeniu ustug pod znakiem w jednym tylko
okre$lonym regionie®'“, jesli jest to uzasadnione w danym sektorze lub charakterem ustug.

Powinna temu towarzyszy¢ jednak szeroko rozpowszechniona reklama ustug pod znakiem.

Cechy konkretnego sektora ustug wptywaja takze na ustalenia w zakresie koniecznych
rozmiaré6w uzywania. S3 bowiem takie uslugi, ktéore $wiadczy si¢ jedynie okresowo.
Krotki, ale intensywny czas $wiadczenia, moze stanowi¢ typowa wiasciwos¢ sektora.
Dotyczy to na przyktad ustug polegajacych na organizowaniu cyklicznych konferencji, wystaw,
pokazow badz innych wydarzen kulturalnych lub sportowych. Tytutem ilustracji, wystarczajace
okazato si¢ zorganizowanie pod znakiem w ciggu pigciu lat dwoch wystaw dla ustug pokazow
zwigzanych z pojazdami’!®. Izba Odwotawcza OHIM zaznaczyta w decyzji, ze zakres uzywania
nie byt zbyt duzy, ale ze wzgledu na charakter ustug oraz okolicznosci towarzyszace - obecnos¢
trzech istotnych producentéw samochodow 1 szacowany udziat 500 000 gosci — czynit zados¢
obowigzkowi uzywania. Podobnie jest jasne, ze znaki odrozniajace Mistrzostwa Europy
w Pilce Noznej sg bardzo intensywnie uzywane jedynie przez krotki czas wyznaczony
harmonogramem wydarzen. Nie oznacza to, ze znaki odrozniajace takie ustugi nie sg uzywane

W sposob rzeczywisty.

Wypada wreszcie zauwazy¢, ze w pisSmiennictwie wyrazono stanowisko, w mysl ktérego
do zachowania prawa moze wystarcza¢ podjecie przez uprawnionego lub osoby trzecie za jego
zgoda samych czynnoéci przygotowujacych do rzeczywistego $wiadczenia ustug?'®.
Takie dzialania mogg stanowi¢ przejaw zamiaru uzywania, a nie spelnienia cechy uzywania
wskazanej w art. 169 ust. 1 p.w.p. Wydaje si¢, ze czynnosci przygotowawcze,
jezeli nie towarzyszy im $wiadczenie uslug, moga wyjatkowo uzasadnia¢ brak rzeczywistego
uzywania. Jest tak, na przyktad, gdy podmiot uprawniony oczekuje na wydanie pozwolenia
lub koncesji na prowadzenie dziatalnosci ustugowej okreslonego rodzaju. Czas oczekiwania
nie wynika z jego winy, a on sam podjal czynnosci przygotowawcze, takie jak zamowienie
szyldu, wynajem lokalu. Nalezy jednak zaznaczy¢, Ze podjecie czynno$ci, ktére moga,
ale nie musza, skutkowa¢ swiadczeniem pod znakiem ustug, nie jest wystarczajace do ustalenia
uzywania rzeczywistego. Moga one natomiast stanowi¢ argument, ze brak eksploatacji znaku

nastapil pomimo takiego zamiaru uprawnionego.

914 4. Nordemann, w: European Union Trade Mark, s. 473.
9% dec. 2. Izby Odwotawczej OHIM z 2.12.2002 r., R 970/2000-2.
918 M. Trzebiatowski, Obowiazek uzywania, s. 147-148.
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Na tle uwag dotyczacych obowiazku uzywania znaku ustugowego nalezy rozwazy¢
jeszcze dwie kwestie. Pierwsza dotyczy przypisania uzywania do konkretnych ustug zawartych

w decyzji o udzieleniu prawa, a druga — postaci przedstawieniowej oznaczenia.

Pierwsza kwestia wigze ze stosowaniem generalnych oraz funkcjonalnych zwrotow
do okreslenia zakresu ochrony. Klasyfikacja nicejska zawiera zwroty z szerokim zakresem
znaczeniowym. Dotyczy to zwtaszcza terminéw opisujacych ustugi. Czesto okreslenia te maja
charakter generalny, np. ustugi finansowe, prawne lub doradcze. Nieraz ustugi opisuje si¢
funkcjonalnie, np. organizowanie szkolen, §wiadczenie ustug edukacyjnych. Ponadto, ta sama
ustluga moze by¢ opisana na co najmniej kilka sposobow. Przyktadowo, uslugi bankowe
sa zwrotem, pod ktorym kryje si¢ co najmniej kilka réznych czynnoS$ci.
Zblizony, chociaz nieidentyczny, zakres czynno$ci moze by¢ opisany poprzez zwroty takie jak
ushugi w zakresie bankowosci, ale tez ushugi §wiadczone przez banki lub ustugi bankow.
Dwa ostatnie terminy okreslaja, jak nalezy sadzi¢, wszelkie czynnos$ci, ktére sa w obrocie
swiadczone przez banki na rzecz osob trzecich, a nie tylko wustugi bankowe.
Nalezy wreszcie podkresli¢, ze wymaganie bardzo dokladnego opisu ustugi statoby
na przeszkodzie efektywnemu funkcjonowaniu systemu znakéw. Zbyt konkretne okreslenia
ograniczaja zakres ochrony i moga okaza¢ si¢ w praktyce nieefektywnym sposobem
zabezpieczenia prawa na znak’'’. Ten argument zyskuje na znaczeniu zwlaszcza w obliczu
zmieniajacej si¢ rzeczywistosci, w tym pojawiajacych si¢ w btyskawicznym tempie nowych
Swiadczen, ktoére mozna obja¢ ogdlnymi zwrotami. W zwigzku z tym trudno oczekiwac
od uprawnionego wykazania dowodow uzywania znaku dla wszystkich towarow/ustug,

ktore mogg zosta¢ wyodrebnione w ramach danego okreslenia.

W przepisach p.w.p. wskazuje si¢, ze jezeli przyczyna wygasnigcia dotyczy jedynie
niektorych ustug, ustanie prawa odnosi si¢ tylko do nich. Rzeczywiste uzywanie znaku ma
skutek ochronny wobec tych ustug, dla ktérych oznaczenie jest faktycznie uzywane.
Jezeli znak nie jest uzywany dla ustug A (ustugi ochrony mienia), ale uprawniony postuguje
si¢ nim dla uslug B (przewdz rzeczy), to nalezy stwierdzi¢ utrate prawa tylko wzgledem ustug
A (ochrona mienia). Przeprowadzenie $cistej linii podziatu miedzy konkretnymi uslugami -
co do zasady - nie jest trudne, gdy dotyczy ustug niepodobnych. Wyjatkowo w tym zakresie

moga pojawi¢ si¢ watpliwosci. W zwigzku z powyzszym warto przytoczy¢ stan faktyczny

917 zob. jednak wyr. NSA z 31.02.2012 r., I GSK 1502/10, Legalis nr 531031, w ktérym to NSA uznal, ze
rzeczywiste uzywanie znaku dla przypraw jednoskladnikowych nie jest wystarczajace do zachowania prawa dla
przypraw wszelkiego rodzaju. Wydaje sie jednak, ze przyjete przez NSA podejscie jest zbyt rygorystyczne, biorac
pod uwagg charakter towarow, jakimi sg przyprawy.
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jednej ze spraw zawistych przed Urzedem Patentowym, ktéra dotyczyta wygasnigcia prawa
na znak ROMA zarejestrowany migdzy innymi dla uslug zwigzanych z organizacja wystepow

1 koncertow.

Dowody przediozone przez uprawnionego obejmowaty gtéwnie umowy o wykonanie
utworéw muzycznych, koncertow i autorskich programéw muzycznych, w ramach ktérych
druga strona zobowigzywata si¢ do przygotowania choreografii, zapewnienia sprzetu
muzycznego, oprawy scenograficznej 1 przygotowania materialbw promocyjnych.
Powstata watpliwo$¢, czy zawarcie i wykonanie tego rodzaju umow pod znakiem ROMA
stanowi akt rzeczywistego uzywania oznaczenia dla zarejestrowanych ustug. Urzad Patentowy
uznat, ze tak jest. Decyzja organu zostala jednak uchylona przez WSA w Warszawie.
Sad stwierdzil, Zze ustugi zwigzane z organizacja wystepoOw 1 koncertow nie sg aktami
tworczymi 1 koncentruja si¢ na czynnoS$ciach logistycznych, a takze prawnych - takich jak
zawieranie umow, uzyskiwanie stosownych zezwolen, rozpowszechnianie biletoéw i promocji
koncertow’!®, Chociaz juz na pierwszy rzut oka mozna stwierdzi¢, ze ustugi organizacyjne
r6znig si¢ od ushug tworczych, artystycznych, to kwestia ta wywotata, jak wida¢, rozbiezne
oceny. Stanowisko sadu, w ktorym zaakcentowano konieczno$¢ dostownej wyktadni wykazu
ustug oraz zakaz przenoszenia dowodow uzywania oznaczenia dla jednych ustug celem

wykazania rzeczywistej eksploatacji innych ustug, jest prawidtowe.

Problem powstaje, gdy — przyktadowo - znak zarejestrowany dla ustug edukacyjnych jest
uzywany jedynie w odniesieniu do kursow jezykowych. Takie kursy niewatpliwie sg objete
pojeciem ustug edukacyjnych. Nie stanowig one jednak nawet niewielkiej czesci ustug
edukacyjnych. Zasygnalizowany problem do$¢ szybko pojawil si¢ w praktyce OHIM.

919

Zostal rozstrzygniety wyrokiem Sadu”” w sprawie znaku Aladdin. Ze wzglgdu na istotnos¢

orzeczenia, warto przyblizy¢ stan faktyczny, ktory stanowit jego podstawe.

Uprawniony do znaku Aladdin, zarejestrowanego dla srodkow do polerowania metali,
zostal wezwany do ztozenia dowodow rzeczywistego uzywania znaku. Podmiot przedstawit
faktury oraz prospekty, ktore odnosity si¢ do konkretnego $rodka do polerowania metali —
bawelny impregnowanej substancja polerujaca. Urzad stwierdzil, ze skutek ochronny znaku
obejmuje jedynie wezsze okreslenie zgodnie z art. 43 ust. 2 zd. 2 rozporzadzenia 40/94.

W mysl tego przepisu, jesli wezesniejszy znak byt uzywany tylko dla czgsci towarow lub ustug,

918 VI SA/Wa 2048/15.
919 wyr. SPI z 14.07.2005 r., T-126/03, Reckitt Benckiser (Espaiia) przeciwko OHMI - Aladin (ALADIN),
ECLI:EU:T:2005:288.
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do celéw rozpatrywania sprzeciwu jest on uznawany za zarejestrowany tylko dla tej czesci
towaréw lub ustug. Izba Odwotawcza OHIM utrzymata decyzje w mocy. Uprawniony wniost
skarge do Sadu Pierwszej Instancji, w ktorej zarzucil organowi naruszenie przepisow
dotyczacych rzeczywistego uzywania znaku. Jego zdaniem, stosowanie znaku dla baweilny
impregnowanej substancja polerujaca czyni zados¢ obowigzkowi uzywania znaku dla srodkow
do polerowania metalu. Sad w wyroku dokonat wyktadni art. 43 ust. 2 zd. 2 rozporzadzenia
40/94. Wyjasnit, ze jezeli mozna w ramach analizy zwrotu zawartego w wykazie wyr6zni¢ kilka
podkategorii mogacych wystepowac niezaleznie od siebie, dowdd uzywania znaku dla towarow
lub ustug nalezacych do podgrupy zapewnia ochrone jedynie dla tej podkategorii®?’.
W orzeczeniu odrozniono powyzsza sytuacje od tej, w ktérej towary lub ustugi sa zdefiniowane
W sposob na tyle precyzyjny i ograniczony, ze dokonanie istotnych podzialow wewnatrz
kategorii nie jest mozliwe. Wowczas nalezy przyjaé, ze rzeczywiste uzywanie dla konkretnych
towarow lub uslug moze powodowac¢ zachowanie prawa dla catej kategorii towarow lub ustug.
Sad przyjal, ze urzad blednie zastosowat art. 43 ust. 2 rozporzadzenia 40/94, co stanowito

konsekwencje zbyt rozszerzajacej wykladni tego przepisu®?!

. Kierujac si¢ funkcja wszystkich
towarow objetych szerszym zwrotem (polerowanie) oraz ich przeznaczeniem (metale),
Sad stwierdzil, ze uprawniony uzywal znaku dla $rodkow do polerowania metali.

Zaprzeczyt wiec mozliwosci dalszego wyodrgbniania kolejnych podkategorii.

Nalezy zatem uzna¢, ze uzywanie znaku dla ustug, ktdore sg objete ogdlnym okresleniem
w wykazie, umozliwia zachowanie prawa dla catej kategorii, jesli spelnione sg dwa warunki.
Po pierwsze, okreslenie w wykazie musi by¢ wystarczajgco precyzyjne 1 ograniczone w taki
sposob, ktory uniemozliwia dokonanie podzialdéw w jego ramach. Po drugie, cata kategoria
ustlug ma by¢ spojna oraz jednolita. Decydujace znaczenie dla ustalenia, czy okreslenie jest
wystarczajagco  precyzyjne, nalezy przypisaé celowi lub przeznaczeniu ushugi®*.
Niekiedy wskazuje sie na kryterium rodzaju towaréw lub ustug®®, chociaz zgodnie
z orzecznictwem sadow unijnych ten czynnik nie powinien by¢ brany pod uwage’*.

Nalezy pamigtaé, ze ustalenie podkategorii ustug na ptaszczyznie rzeczywistego uzywania

920 Ibidem, pkt 45.

921 Ibidem, pkt 50-51.

922 wyr. SPI z 13.02.2007 r., T-256/04, Mundipharma przeciwko OHMI - Altana Pharma (RESPICUR),
ECLI:EU:T:2007:46, pkt 29.

923 wyr. NSA z 16.04.2009 r., IT GSK 708/08, Legalis nr 1249239, w ktérym podtrzymano stanowisko organu, ze
wina stanowig odrebng od wodek podkategorie wyroboéw alkoholowych.

924 wyr. TSUE z 11.12.2014 r., C-31/14 P, OHIM przeciwko Kessel, ECLI:EU:C:2014:2436, pkt 39; wyr. TSUE
7 16.07.2020 r., C-714/18 P, ACTC przeciwko EUIPO, ECLI:EU:C:2020:573, pkt 44.
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znaku nie moze odbywac¢ si¢ w Swietle kryteriow charakterystycznych dla stwierdzenia

podobienstwa towarow i ustug.

Praktyka dostarcza przyktadow zastosowania wskazanej reguty. Przyktadowo, uzywanie
znaku zarejestrowanego dla uslug naprawczych poprzez $wiadczenie napraw w zakresie
przemystu motoryzacyjnego ma skutek jedynie wobec wezszego okre$lenia®®
Postugiwanie si¢ oznaczeniem dla ustug bezprzewodowe] lacznosci szerokopasmowej
zapewnito ochrone¢ takze dla uslug zapewnienia dostgpu do Internetu, instalacji routerow
i modeméw oraz ushig informacyjnych w tym zakresie’’. Uzywanie znaku dla ushig
reklamowych w zakresie pojazdéw wystarczylo do wykazania rzeczywistej eksploatacji

oznaczenia dla ustug reklamowych w og6le®?’.

Z orzeczenia w sprawie znaku Aladdin posrednio wynika reguta, zgodnie z ktorg
im bardziej specjalistyczne ustugi sg swiadczone pod znakiem, tym bardziej powsciagliwa
powinna by¢ ocena uzywania znaku. Jezeli zatem znak jest zarejestrowany dla przeprowadzania
badan kardiologicznych, to ogdlne §wiadczenie ustug z zakresu ochrony zdrowia badz ustug
z innej niz kardiologia dziedziny medycyny nie jest wystarczajagce do zachowania prawa.
Reguta ta jest stosowana w praktyce urzedéw zwlaszcza w odniesieniu do produktéw
farmaceutycznych. Niemniej, wydaje si¢, ze jej zastosowanie nie jest ograniczone wytacznie

do towarow tego rodzaju, ale moze dotyczy¢ wszystkich towaréw 1 ustug.

Przedstawione zagadnienie nalezy uzupelni¢ jedng uwagg. Okreslenia w wykazie
towaré6w 1 ustug powinny by¢ rozumiane dostownie. Ich wykladnia nie moze prowadzi¢
do zmiany zakresu przedmiotowego ochrony. Takie stanowisko nalezy uzna¢ za obowiazujace

od wyroku w sprawie IP Translator’®®

. Wyrok, co prawda, dotyczyt jedynie interpretacji
nagldéwkow klas klasyfikacji nicejskiej na potrzeby ustalania zakresu ochrony przyznanej
przez prawo na znak. Nalezy jednak rozszerzy¢ stosowanie tej dyrektywy interpretacyjnej

na wszystkie okreslenia zawarte w wykazie towardw i ustug.

Druga kwestia, ktora wymaga rozwazenia, dotyczy formy przedstawieniowej znaku.
Jak wiadomo, obowigzek rzeczywistego uzywania oznaczenia jest speiniony nie tylko

wowczas, gdy faktyczna eksploatacja dotyczy znaku w zarejestrowanej postaci.

928 dec. 4. Izby Odwotawczej OHIM z 16.12.2010 r., R 1113/2009-4.

926 T.278/13, pkt 28.

927 wyr. Sadu z 12.07.2019 1., T-412/18, mobile.de przeciwko EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost
"Rezon" (mobile.ro), ECLI:EU:T:2019:516, pkt 60.

928 C-307/10.
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Zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., jest tak rowniez wtedy, gdy znak uzywany rézni si¢
od znaku, na ktéry udzielono prawa ochronnego, w elementach niezmieniajacych jego
charakteru odrozniajacego. Geneze tego wyjatku stanowi art. 5 lit. ¢ ust. 2 konwencji paryskie;j.
Wyjasniono juz wczesniej, ze znaki uslugowe czesto sg zbudowane z elementow opisowych
lub rodzajowych. Trzeba zatem zastanowi¢ si¢, czy uzywanie znaku, ktory zostal
zarejestrowany, w potaczeniu z elementem opisowym/rodzajowym stanowi uzywanie
rzeczywiste umozliwiajgce zachowanie prawa. Problem mozna opatrzy¢ przyktadem, w ktorym
znak Hilton, zarejestrowany dla ustug hotelarskich, jest uzywany w potaczeniu ze stowem hotel
jako hotel Hilton. Wypada takze przyjrze¢ si¢ sytuacji odwrotnej, a wiec takiej, gdy znak
zarejestrowany sktada si¢ z elementu nieodrdzniajacego i elementu posiadajacego samodzielng
zdolno$¢ odrozniajaca (np. hotel Hilton), ale faktyczna eksploatacja dotyczy wytacznie cztonu
odrézniajagcego (np. Hilton). Zakres rozwazan jest ograniczony do oznaczen stownych

1 stowno-graficznych. Elementy opisowe z reguty bowiem przybieraja posta¢ stowna.

Trzeba zwrdci¢ uwage na fakt, ze przepis art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. jest wyjatkiem
od reguty. Ma on stuzy¢ temu, by uprawniony nie musiat zgtasza¢ nowych znakow przy kazdej
modyfikacji uzywanej formy oznaczenia. Zmiany postaci znaku, zwlaszcza w sytuacji
dlugoletniego utrzymywania w rejestrze, czgsto maja na celu dostosowanie postaci znaku
do aktualnych badz przewidywanych oczekiwan rynkowych (upgrading)’®.
Takie zatoZenie uzasadnia wniosek, ze znak uzywany moze r6zni¢ si¢ jedynie w niewielkim
stopniu od znaku zarejestrowanego. Z pewnoscia nie nalezy przez to rozumie¢, ze czynienie
zado$¢ obowigzkowi uzywania nastepuje w kazdym przypadku postugiwania si¢ oznaczeniem
jedynie podobnym do postaci zarejestrowanej. W orzecznictwie Trybunalu sformutowano
w tym zakresie zasade rownowaznosci uzywanej i zarejestrowanej postaci znaku®>C.
Granice dopuszczalnych modyfikacji wyznacza: charakter elementéw, ktorych zmiana
dotyczy, oraz ich wplyw na charakter odr6zniajacy znaku jako catosci. Rezultatem poréwnania

obu postaci nie moze by¢ uznanie, ze - z punktu widzenia przecigtnego odbiorcy -

znak uzywany jest znakiem innym, cho¢by podobnym, od znaku zarejestrowanego.

92° M. Trzebiatowski, Obowigzek uzywania znaku, s. 219-220; E. Wojcieszko-Gluszko, w: System Prawa
Handlowego, s. 828; 4. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark, s. 464; zob. wyr. TSUE z 25.10.2012 r., C-
553/11, Rintisch, ECLI:EU:C:2012:671, pkt 22.

930 wyr. SPI z 23.02.2006 r., T-194/03, Il Ponte Finanziaria przeciwko OHMI - Marine Enterprise Projects
(BAINBRIDGE), ECLI:EU:T:2006:65, pkt 50; zob. M. Trzebiatowski, Wykonanie obowigzku uzywania znaku
towarowego w razie uzycia lacznie kilku znakéw (znaku zlozonego) — w poszukiwaniu kryteridow oceny, w: R.
Skubisz (red.), Znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2019, s. 355-356.
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W pierwszej kolejnosci nalezy ustali¢ charakter odrozniajacy poszczegdlnych elementow
wystepujacych w obu postaciach znaku. Ocena powinna uwzglednia¢ ich warstwe znaczeniowa
oraz pozycj¢ w strukturze znaku. Trzeba wigc ocenié, czy elementy, ktére zostaly dodane
do znaku lub ktore zostaly z niego usuni¢te, majg samoistng sile odrozniajacy.
Wydaje si¢, ze w przypadku znakéw stownych ocena nie powinna sprawia¢ wiekszych
trudnosci. Elementy rodzajowe lub informacyjne z natury rzeczy nie maja zdolno$ci
odrdzniajacej, w zwigzku z tym ich znaczenie jest niewielkie. Pewne watpliwosci moze
natomiast wywota¢ ocena charakteru odrozniajacego elementéw nieodrdzniajacych zawartych
w znakach stowno-graficznych. Jezeli bowiem element opisowy lub rodzajowy
jest przedstawiony w fantazyjny sposéb ze wzgledu na krdj czcionki, kolorystyke, wielkosé
liter 1 inne cechy charakterystyczne, to okolicznos$ci tych nie mozna poming¢ w ramach oceny
jego charakteru odrozniajacego. Nalezy wiec przyjac, ze - co do zasady - elementy rodzajowe
oraz informacyjne - takie jak hotel, uniwersytet, przedsigbiorstwo ustugowe, zaktad opieki
zdrowotnej 1 im podobne - nie maja samodzielnego charakteru odrézniajacego. Orzecznictwo
dostarcza przyktadow w tym zakresie. I tak WSA w Warszawie nie mial watpliwosci, ze znak
Radio 73,2 FM Eska sklada si¢ z wielu stow, sposrod ktorych jedynym elementem
posiadajacym charakter odrozniajacy jest wyraz Eska, za$ pozostale stanowig wylacznie

informacje dotyczacg czestotliwoéci fal oraz rodzaju ustug®®!

. W innej ze spraw uprawniony
do znaku BUS Betreuungsverbund fiir Unternehmer und Selbstindige e.V. uzywal w obrocie
oznaczenia BUS bez dlugiego elementu slownego, ktore oznacza Stowarzyszenie pomocy
przedsiebiorcom i osobom samozatrudniajgcym sie, stowarzyszenie zarejestrowane®®.
Sad ocenil, ze pominiety element odnosi si¢ do oferowanych uslug oraz petni drugorzedna
pozycje w formie przedstawieniowej zarejestrowanego znaku®*’. Podobnie zakwalifikowal
uzywanie znaku zarejestrowanego ATLAS TRANSPORT w postaci wzbogaconej o dodatkowe
elementy stowne The Duesseldorfer oraz ATC. Uznal, Ze maja one charakter wylacznie
informacyjny 1 zajmuja drugorzednag pozycje w uktadzie znaku”**,
Jesli natomiast przedstawienie elementdw nieodrozniajagcych jest niebanalne, to taka
modyfikacja moze powodowa¢ nabycie przez nie chocby niewielkiej sity odrdzniajacej

w ramach struktury znaku.

931 VI SA/Wa 1749/05.

932 wyr. SPI z 24.11.2005 r., T-135/04, GfK AG przeciwko Urzqd Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej,
ECLIL:EU:T:2005:419.

933 Ibidem, pkt 37.

934 wyr. Sadu z 10.06.2010 r., T-482/08, Atlas Transport przeciwko OHMI - Hartmann (ATLAS TRANSPORT),
ECLI:EU:T:2010:229, pkt 35-37, 40.
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W drugiej kolejnosci nalezy ustali¢ wptyw zmiany na charakter odr6zniajacy oznaczenia
jako catos$ci. Modyfikacja nie moze zmienia¢ tego charakteru. W nauce wyjasnia sig,
jaki wplyw na charakter odrozniajagcy znaku maja konkretne zmiany. Przyjmuje sig,
ze uzupehienie znaku dodatkowymi elementami lub usunigcie pewnych elementow wptywa
na ten charakter silniej niz zmiany dotyczace wygladu znaku, takie jak zmiana kolorystyki

35

lub rozmiaru poszczegdlnych elementéw®*>. Ponadto, w $wietle wypowiedzi doktryny,

usuniecie pewnych elementdw oznaczenia wywiera wigkszy wptyw na charakter odrézniajacy
znaku niz uzupetnienie znaku dodatkowymi elementami®*®. Wydaje sie, ze gdy modyfikacje
odnosza si¢ do elementow, ktore samoistnie nie posiadaja zdolnosci odrézniajacej, to nie beda
one zmienialy charakteru odrézniajacego znaku®?’. Nie ma znaczenia, czy zmiany polegaja
na dodaniu czy na usuni¢ciu elementéw nieodrozniajacych. Wyjatek w tym zakresie stanowig
oznaczenia, ktére posiadaja minimalng zdolno$¢ odrdzniajacg. Mozna je okre§li¢ mianem
znakow stabych. To pojecie jest przedstawione w ramach ostatniego rozdziatu pracy.
Wypada jedynie zasygnalizowaé, ze sa to oznaczenia, ktérych zdolno$¢ odrozniajaca
jest usytuowana na niewielkim poziomie. Czesto stanowi ona rezultat fantazyjnego
przedstawienia elementow informacyjnych lub rodzajowych. W ich przypadku nawet
niewielkie zmiany, w tym te dotyczace elementéw opisowych lub rodzajowych, moga zmieniaé¢

charakter odrdzniajacy znaku®®®.

Mozna zatem sformulowaé zasade, zgodnie z ktorg
im znak jest prostszy, stabszy z punktu widzenia sity odr6zniajacej, tym mniejsze modyfikacje

jego postaci moga zmienia¢ charakter odrézniajacy znaku jako catosci.

§ 4. Problem wyczerpania prawa

Ostatnie zagadnienie, ktore wigze si¢ z tre$cig prawa ochronnego ujmowang od strony
pozytywnej, dotyczy wyczerpania. Pojawia si¢ pytanie: czy ze wzgledu na charakter substratu
jakim jest ustuga (zachowanie), prawo na znak ustugowy moze w ogole podlega¢ wyczerpaniu?
Kwestia ta ma znaczenie, poniewaz wczesniejsze rozwazania doprowadzily do konkluz;ji,
ze znak ushlugowy moze by¢ natozony na przedmiot materialny, ktory jest wprowadzany
przez uprawnionego do obrotu. Zasadne wydaje si¢ takze rozwazenie, czy wyczerpanie moze

znalez¢ zastosowanie do ustug niewykazujacych zwigzku z przedmiotami materialnym.

935 M. Trzebiatowski, Obowiazek uzywania znaku, s. 221; fenze, Obowiazek uzywania, s. 303.
938 Ihidem.

937 0. Sosnitza w: EU Trade Mark Regulation, s. 379, 381.

938 M. Bohaczewski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 169, Nb 102.
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Konstrukcja wyczerpania jest wyrazem kompromisu pomi¢dzy dwoma podmiotowymi
prawami bezwzglednymi: wylacznoscia, wynikajaca z prawa ochronnego, oraz prawem
wlasnosci egzemplarza towaru opatrzonego znakiem. Wyczerpanie odnosi si¢ zatem
do konkretnego przedmiotu, na ktéry zostal nalozony znak uprawnionego i1 ktory nastgpnie
zostal  przez niego, badz za jego zgoda, wprowadzony do  obrotu.
Stanowi normatywne ograniczenie prawa ochronnego, a S$cislej: pewnych uprawnien
wchodzacych w zakres tego prawa, a dotyczacych mozliwosci dalszej niezaleznej
od uprawnionego cyrkulacji oznakowanego towaru na rynku. Nastepuje z mocy prawa z chwilg

wprowadzenia konkretnego egzemplarza towaru ze znakiem do obrotu.

Wyczerpanie stanowi ponadto instrument rownowazenia terytorialnego charakteru praw
wlasnosci przemystowej z traktatowa zasada swobody przepltywu towarow, ktéra zapewnia
funkcjonowanie rynku wewngtrznego Unii. To ujecie ma znaczenie z perspektywy zjawiska
importu  réwnolegtego. Prawa ochronne na znaki ulegaja eurowyczerpaniu,
a zatem wyczerpaniu regionalnemu, ktoére obejmuje Europejski Obszar Gospodarczy.

Dotyczy to praw udzielonych w trybie krajowym oraz unijnym.

Zgodnie z art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 2 p.w.p. prawo ochronne na znak nie rozciaga si¢
na dziatania dotyczace towarow ze znakiem, polegajace w szczego6lnosci na ich oferowaniu
do sprzedazy lub ich dalszemu wprowadzaniu do obrotu, jezeli zostaty one uprzednio do niego
wprowadzone na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego
lub za jego zgoda. Wyczerpanie nie zachodzi, jesli przemawiajg za tym uzasadnione wzgledy,
ktore pozwalajg uprawnionemu sprzeciwic si¢ dalszej dystrybucji towardow, w szczegolnosci,

jezeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni si¢ lub pogorszy stan towarow.

Europejski Trybunat Sprawiedliwos$ci, formutujagc w orzecznictwie zasad¢ wyczerpania
1 jej zakres, wypracowat konstrukcje specyficznego przedmiotu wlasnosci intelektualne;
(przemystowej). Opiera si¢ ona na zatozeniu, ze dopuszczalne wyjatki od swobdd traktatowych,
wynikajagce z wykonywania (nie samego istnienia) praw wlasno$ci przemyslowej
(obecny art. 36 TFUE), sa uzasadnione ochrong uprawnien, ktore sktadaja si¢ na specyficzny
przedmiot tych praw. Zakres wyczerpania jest zatem S$cisle zwigzany ze specyficznym
przedmiotem prawa ochronnego. Jezeli bowiem wykonywanie prawa wykracza poza zakres
okreslony tym pojeciem, to stanowi niedozwolone ograniczenie swobod rynku jednolitego
(obecny art. 34 TFUE). Specyficznym przedmiotem ochrony znaku jest zagwarantowanie

uprawnionemu wytacznego prawa do pierwszego wprowadzenia towaru ze znakiem
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do obrotu®®®. Przedmiot ten obejmuje takze ochrone przed konkurentami, ktorzy mogliby
naduzy¢ pozycji 1 renomy znaku przez sprzedaz towarOw bezprawnie oznaczonych

940

tym znakiem™™". W kolejnych orzeczeniach Trybunatu specyficzny przedmiot ochrony wigzano

941

rowniez z funkcjg jakosciowg znaku™™'. Uruchomito to dyskusje na temat zakresu wyczerpania,

942 Nalezy jednak przyjaé,

ktora zaznaczylta si¢ w szczegolnosci w pisSmiennictwie niemieckim
ze Trybunat wiaze specyficzny przedmiot ochrony znaku przede wszystkim z jego podstawowg
funkcja, jaka jest funkcja wskazywania pochodzenia®®®. Pomimo Ze zaprezentowana koncepcja
zostala uksztaltowana przez Trybunat przed normatywnym wyrazeniem zasady wyczerpania
w art. 7 dyrektywy 89/104, to wcigz stanowi punkt odniesienia dla wyktadni przepisu

dotyczacego omawianego ograniczenia prawa.

Nalezy jeszcze uscisli¢, ze wyczerpanie powinno by¢ rozumiane w kategorii ograniczenia
prawa ochronnego na skutek zrealizowania uprawnienia do pierwszego wprowadzenia towaru

do obrotu®*

. Dziatania nabywcy opatrzonego znakiem towaru, polegajace na uzywaniu znaku
W obrocie nie stanowig wowczas naruszenia. Sg bowiem pozbawione przymiotu bezprawnosci.
Dotyczy to tych czynnosci, ktore wigzg si¢ z dalsza cyrkulacjg egzemplarzy towaru objetych
wyczerpaniem w obrocie. Zakres wyczerpania nie jest zatem ograniczony jedynie do ich
dalszego wprowadzania do obrotu. Obejmuje on w szczegdlnosci takze uprawnienie
do postugiwania si¢ oznaczeniem w reklamie w celu poinformowania odbiorcéw o dalszej
dystrybucji tych towar6w’*. Nabywca ma tez w pewnych’*® przypadkach, uzasadnionych
wymaganiami administracyjnymi, prawo do przepakowania towaru ze znakiem, co wigze si¢

z ponownym natozeniem znaku na towar. Dotyczy to w szczegdlnosci produktow leczniczych,

ktorych obrot jest Scisle regulowany, wilacznie z wymaganiami dotyczacymi oznakowania

939 wyr. ETS 2 31.10.1974 1., C-16/74, Centrafarm BV i in. przeciwko Winthorp BV, ECLI:EU:C:1974:115, pkt 8.
940 Ibidem.

941 wyr. ETS z 23.05.1978 r., C-102/77, Hoffinan-La Roche przeciwko Centrafarm, ECLI:EU:C:1978:108, pkt 7.
942 zamiast wielu zob. J. Preiss, Die Anwendung, s. 84 in.

943 K. Szczepanowska-Kozlowska, Wyczerpanie praw, s. 33.

944 U. Prominska, Zakres przedmiotowy wyczerpania, s. 70.

948 wyr. ETS z 04.11.1997 1., C-337/95, Parfums Christian Dior przeciwko Evora, ECLI:EU:C:1997:517, pkt
36-38.

946 Nierozstrzygnicta wydaje si¢ byé kwestia, czy w kazdym przypadku wyczerpania nabywca dysponuje
uprawnieniem do umieszczania znaku na towarach czy tez jest to sytuacja wyjatkowa, zob. K. Szczepanowska-

Koztowska, Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy, MoP 16/2002, s. 731; oraz taz, Wyczerpanie praw,
s. 321-328.
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opakowan®¥’. W kazdym przypadku uzywanie znaku przez nabywce musi charakteryzowa¢ sie

uczciwos$cia wzgledem uzasadnionych intereséw uprawnionego”*®,

Wypada wreszcie wskazac, ze skutek w postaci wyczerpania nie wystapi, jezeli zachodza
uzasadnione wzgledy pozwalajace uprawnionemu sprzeciwi¢ si¢ dalszej dystrybucji towardw.
W takiej sytuacji dziatlania nabywcy maja charakter bezprawny, a zatem konstytuuja
naruszenie. Innymi stowy, istniejg stany faktyczne, w ktérych pomimo spetnienia pozytywnych
przestanek wyczerpania, nie dochodzi do zniesienia bezprawnos$ci aktow polegajacych na

uzywaniu znaku przez nabywce’®. Otwarta formuta®

ustawowego sformutowania
uzasadnionych wzgledow, ktore pozwalajg uprawnionemu sprzeciwic¢ sie dalszej dystrybucji
towarow stanowi instrument rOwnowazenia interesOw uprawnionego do znaku oraz interesu

publicznego w postaci swobodnego przeplywu towaréw i ushug®!.

Skoro za$ skutek
wyczerpania jest wylaczony, a dziatania polegajace na uzywaniu znaku stanowiag naruszenie,
uprawniony moze wystapi¢ z wszystkimi roszczeniami okre§lonymi w art. 296 ust. 1 p.w.p.
Nalezy tym samym odrzuci¢ stanowisko, w mysl ktoérego uprawnionemu w takiej sytuacji
przystuguje jedynie roszczenie o zaniechanie jako forma sprzeciwu wobec dalszej dystrybucji

towarow’>2.

I. Stanowiska prezentowane w doktrynie

Analiza problemu, czy wyczerpanie moze dotyczy¢ znaku ustugowego, wymaga
wskazania pogladow reprezentowanych w pisSmiennictwie obcym oraz krajowym.

Biorac pod uwage zblizong argumentacje, mozna je przedstawi¢ tacznie.

Najliczniejsza grupa pogladow opiera si¢ na przekonaniu, ze prawo ochronne na znak
uslugowy nie ulega wyczerpaniu ze wzgledu na charakter substratu. Wyjasnia sie, ze ustuga
jest czynnosciag, ktoéra nie ma uciele$nienia, a zatem nie moze podlega¢ wprowadzeniu
do obrotu. Jej wyswiadczenie nastepuje rownoczesnie z konsumpcja. Nie moze by¢ wigc mowy

o jej dalszym cyrkulowaniu w obrocie. Problem wyczerpania nie wymaga zatem rozwazenia

%47 M. Bohaczewski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 155, Nb 79 i n.

948 C-337/95, pkt 45.

948 K. Szczepanowska-Koztowska, Wyczerpanie praw, s. 314.

90 R. Skubisz charakteryzujac uzasadnione wzgledy twierdzi, ze jest to rodzaj klauzuli generalnej — zob. R.

Skubisz, Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy, SPP 2010, nr 1, s. 258.
1 Ibidem.

92 Poglad ten R. Skubisz wskazuje jako problem w doktrynie — zob. R. Skubisz, Wyczerpanie prawa, s. 257.
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z tego wzgledu, ze nie jest mozliwa materializacja ustugi, skutkujgca wytworzeniem towaru,
ktéry nastgpnie moglby zosta¢ wprowadzony do obrotu. Przedstawiony poglad wyraza

953

w piSmiennictwie niemieckim R. Schreiner’™”, a w prawie znakdéw Unii aprobuje go

A. Lubberger™. W krajowej literaturze jego zwolennikami s3 U. Prominska’>,
K. Szczepanowska-Koztowska”™®, R. Skubisz®®’, L. Zelechowski’*®, M. Bohaczewski’”’,

K. Jasinska®® oraz K. Felchner”®!.

Niektorzy autorzy uzupelniajg swoje stanowisko argumentem natury systemowej.
Jest on zwigzany z geneza zasady wyczerpania, ktéra w prawie Unii Europejskiej wigze si¢
ze swoboda przeptywu towardw. Swoboda $wiadczenia ustug stanowi niezalezng od innych
zasade wspodlnego rynku. Trybunatl natomiast wywiodt wyczerpanie ze swobody przeptywu
towarow, a nie ustug. Jak nalezy sadzi¢, w $wietle tych pogladow, nawet faktyczna
dopuszczalno$¢ stosowania omawianej konstrukeji w odniesieniu do oznaczefn ustugowych

bytaby niemozliwa ze wzgledu na geneze zasady wyczerpania”®?.

W  ramach tej grupy pogladow warto przytoczy¢ jeszcze stanowisko

3 oraz M. Andrzejewskiego’®*. Konkluzja wymienionych autoréw

M. Trzebiatowskiego®®
jest taka sama — prawa na znaki ustugowe nie ulegaja  wyczerpaniu.
Poglady M. Trzebiatowskiego i M. Andrzejewskiego wyrdzniaja si¢ jednak zaproponowang
argumentacjg. Wskazani autorzy podkreslaja, ze oznaczenia ustugowe w pewnych przypadkach
sg naktadane na przedmioty, ktore moga cyrkulowa¢ w obrocie. Podmiot prawa moze sprzedaé
samochod lub samolot oznaczony znakami dla ushug kurierskich lub przewozowych.
Dopuszczalno$§¢ wprowadzenia do obrotu towaru oznaczonego znakiem ustugowym

nie pocigga jednak za soba wyczerpania prawa ochronnego. Obaj autorzy uwazaja,

ze wprowadzenie do obrotu przedmiotu ze znakiem nie powoduje wyczerpania, a mozliwos¢

958 R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 296.

954 4. Lubberger, w: EU Trade Mark Regulation, s. 324.

95 U. Prominska, Znak ustugowy, s. 331.

98 K. Szczepanowska-Koztowska, Wyczerpanie praw, s. 8.

97 R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo wlasnoséci przemystowej,
Warszawa 2017, s. 1067; tenze, Wyczerpanie prawa, s. 255.

988 f Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 120, Nb 64.1.

88 M. Bohaczewski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 155, Nb 9.1.

%0 K Jasinska, w: Prawo, s. 938-939; taz, w: J. Siericzyto-Chlabicz (red.), Prawo wlasnosci przemystowe;.
Komentarz, Warszawa 2020, s. 973-974.

%1 K. Felchner, Znak ushugowy, s. 18.

92 R Skubisz, w: System Prawa Prywatnego. Tom 14B, s. 1067.

983 M. Trzebiatowski, w: Prawo, s. 675.

94 M. Andrzejewski, w: Prawo, s. 797.
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swobodnego korzystania z niego jest uzalezniona od wczes$niejszego usuni¢cia znaku
przez nabywce towaru’®®. Nie wyjasniono przy tym, jakie jest normatywne uzasadnienie
przedstawionego pogladu. Wskazana kwalifikacja moze budzi¢ pewne watpliwosci,
zwlaszcza w zakresie uprawnienia badz wrecz obowigzku usunigcia znaku uslugowego przez
nabywce. Takie dzialanie niszczy zwigzek miedzy przedmiotem a oznaczeniem.

W doktrynie toczy si¢ dyskusja na temat dopuszczalnosci tej czynnosci®®®.

Druga grupa pogladéw dopuszcza mozliwos¢ stosowania zasady wyczerpania do praw
ochronnych na znaki uslugowe, ale tylko wowczas, gdy charakteryzuje je jaki§ materialny

t%7.

substra Czesto ustugi znajduja ucielesnienie w dokumentach, ktére moga dalej

funkcjonowac w obrocie, np. raportach lub opiniach prawnych. Zastrzega si¢, ze zagadnienie

968

to nie ma praktycznego znaczenia’*°. Do zwolennikdw powyzszego pogladu w piSmiennictwie

niemieckim naleza K.-H. Fezer’®® oraz T.W. Boddien®”’.

Trzecie stanowisko prezentuje w niemieckiej literaturze J. Preiss. Autor przyjmuje,
ze zasada wyczerpania moze by¢ stosowana odpowiednio do znakow ustugowych bez wzgledu
na ewentualny zwiazek ustugi z przedmiotami materialnymi. Jest tak, poniewaz nowoczesne
formy $wiadczenia ustug opierajg si¢ na tancuchu podmiotow zorganizowanych w celu
sprzedazy wystandaryzowanych produktéw ustugowych’! na wzér systemow dystrybucji
towarow. W mys$l tego pogladu, ustugi cyrkuluja w obrocie w postaci obietnic
ich wyswiadczenia w przysztoéci®’2. Proces wytwarzania ustug jest z reguty dwuetapowy.
Obejmuje fazg wstepna, ktdra polega na zbudowaniu gotowosci przedsigbiorcy do §wiadczenia
ustlug. Dochodzi do tego na skutek wykorzystania potencjatu oraz posiadanych zasobow
o charakterze materialnym (np. lokale ustugowe, urzadzenia do $wiadczenia ustlug)

1 niematerialnym (know-how). WysSwiadczenie uslugi wymaga aktywnosci klienta.

985 M. Trzebiatowski, w: Prawo, s. 675.

98 zob. obszernie J. Chlebny, Dopuszczalno$é usuwania znaku towarowego na gruncie prawa znakow towarowych
(czgs¢ 1), PPH 1/2020, s. 39-47 oraz taz, Dopuszczalno$é usuwania znaku towarowego na gruncie prawa znakow
towarowych (cze¢s¢ 11), PPH 2/2020, s. 34-42. Autorka dokonuje przegladu doktryny obcej i krajowej w tej kwestii
oraz poddaje ocenie stanowisko TSUE.

97 R. Skubisz, w: System Prawa Prywatnego. Tom 14B, s. 1067; K. Felchner, Znak ustugowy, s. 18-19

98 f. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 120, Nb 64.1; R. Skubisz, w: System Prawa Prywatnego.
Tom 14B, s. 1067.

99 K _H. Fezer, w: Markenrecht, kom. do §24, Nb 8.

970 T W. Boddien, w: Ch. Rohnke, R. Ingerl, A. Nordemann-Schiffel (red.), Markengesetz: Gesetz iiber den Schutz
von Marken und sonstigen Kennzeichen, 4. Auflage, BeckOK 2023, kom. do § 24, Rn. 6.

971 J. Preiss, Die Anwendung, s. 101-102, 120.

92 Ibidem, s. 123-124.
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Jego zaangazowanie uruchamia gotowos$¢ ustugodawcy. Przedmiotem obrotu jest wstepny

produkt ustugowy, ktory stanowi obietnice wykonania w przysziosci.

Poglad jest opatrzony przyktadem z zakresu ustug $swiadczonych przez organizatorow
imprez turystycznych. Nabywaja oni na zapas ustalone liczby ustug przewozu oraz ustug
zakwaterowania lub hotelarskich i1 rozprowadzaja je w ramach sieci dystrybucji, stajac si¢

973 Biura podrozy dziatajace w tym systemie nabywaja ustugi

w rzeczywistosci hurtownig ustug
(obietnice ich $wiadczenia), ktore nastepnie oferujg i sprzedaja odbiorcom koncowym.
Istotne jest, ze podmioty faktycznie swiadczace ustugi, np. przewoznicy lub przedsiebiorcy
oferujacy zakwaterowanie, nie stanowig strony umowy zawieranej z klientem.
Problem ujawnia si¢ wowczas, gdy organizator imprezy nie jest w stanie zby¢ takiej liczby
ushug przewozu lub zakwaterowania, jaka wczes$niej nabyl. Z reguly proponuje w takich
przypadkach zawarcie umowy na lepszych warunkach (tzw. oferta last minute) albo rozszerza
kanaty dystrybucji, w tym korzysta z dodatkowych, mniej prestizowych, kanatow,
np. zamiast oferowania ustug wylacznie w placowkach swojego przedsiebiorstwa, oferuje je w
Internecie lub na konkretnych platformach sprzedazowych. Takie dziatania moga budzi¢
sprzeciw podmiotéw znakow ustugowych, ktoérzy maja §wiadczy¢ ustugi w ramach imprezy
turystycznej. Moga bowiem wplywac na spoteczne postrzeganie podmiotu i $wiadczonych

przez niego ushug.

Na ptlaszczyznie prawa znakow towarowych pojawia si¢ pytanie: czy organizatorzy
imprez turystycznych majg prawo uzywania znakow uslugowych podmiotéw zaangazowanych
w imprez¢ bez ich zgody? Zdaniem J. Preissa w takich przypadkach nalezy stwierdzi¢
wyczerpanie prawa. Stosowanie przepisOw o wyczerpaniu musi by¢ odpowiednie,
a nie bezposrednie. Usluga nie jest bowiem towarem i nie moze zosta¢ wprowadzona do obrotu
w tradycyjnym rozumieniu. Autor proponuje, by momentem tworzacym skutek w postaci
wyczerpania byto zawarcie umowy o usluge. Wyczerpanie dotyczy konkretnych produktow

h°7*. Okolicznoscia uzasadniajagca sprzeciw podmiotu prawa moze by¢é naruszenie

ushugowyc
renomy znaku ze wzgledu na okolicznosci dalszej dystrybucji produktu ustugowego
oraz pomini¢cie lub znieksztalcenie okreslonych informacji o tym produkcie, jesli sg one
istotne”’>. Moze to polega¢ takZze na opatrzeniu produktu ustugowego informacjami

wprowadzajacymi w btad co do istotnych cech ustugi. Warto zastrzec, ze w $wietle

73 Ibidem, s. 125.
574 Ibidem, s. 142.
975 Ibidem, s. 145-146.
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tego pogladu uzasadnionym powodem sprzeciwu uprawnionego nie moze by¢ pogorszenie
lub zmiana stanu uslugi, poniewaz ten problem w ogoéle nie wystepuje.
Przedmiotem obrotu jest obietnica $§wiadczenia ustugi w przysztosci, a nie sama ustuga.

Ustugodawca pozostaje ten sam®’®.

Analize pogladow wyrazanych w piSmiennictwie nalezy zwienczy¢ teza, ze ustalenie
w zakresie mozliwosci stosowania wyczerpania do praw na znaki uslugowe zalezy od

przyjetego zapatrywania na ustuge.

I1. Wyczerpanie prawa ochronnego na znak ushugowy. Stanowisko wlasne

Rozwazania dotyczace ustugi w prawie znakoéw doprowadzily do ustalenia,
ze pod tym pojeciem kryje si¢ zachowanie zmierzajace do zaspokojenia okreslonych potrzeb
osob trzecich. Czasami te potrzeby =znajduja wyraz w materialnym przedmiocie.
To przypomnienie bylo konieczne, bowiem trzeba mie¢ je na uwadze, proponujac pewne
rozwigzania w zakresie wykladni przepisow. Niezaleznie od przyjetego stanowiska
w przedmiocie wyczerpania prawa na znak ushlugowy, zdecydowana wigkszo$¢ oznaczen
tego rodzaju nie nadaje si¢ do dalszej cyrkulacji w obrocie. Problem stosowania wyczerpania
w ogole nie powstaje. W tym zakresie racj¢ ma U. Prominska, wyjasniajac, ze ,,rynek ushug
polega na ich stalym $§wiadczeniu przez przedsigbiorcow na rzecz wielu nabywcow.
Nabywcy nie nabywaja jednak ustug w celu odsprzedazy (...). W tym sensie ustugi

nie cyrkulujg”™®”’.

Nie mozna, co za tym idzie, przyzna¢ racji pogladowi wyrazonemu przez J. Preissa.
Zaprezentowany przez autora przyktad dotyczacy stosowania oznaczen ustug sktadajacych sie
na impreze turystyczng jest w rzeczywistosci przejawem referencyjnego uzycia znaku
ustugowego. W obecnym stanie prawnym wzorcowg postac tego ograniczenia prawa stanowi
art. 14 ust. 1 lit. ¢ dyrektywy 2015/2436. Zgodnie z przywolanym przepisem, wilasciciel znaku
nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie handlowym znaku
do celow wskazania lub odniesienia si¢ do ustug jako uslug wtasciciela danego znaku,

w szczegolnosci w przypadku, gdy uzycie tego znaku jest niezbedne do wskazania

78 Ibidem, s. 144.
977 U. Prominska, Znak ustugowy, s. 331.
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przeznaczenia ustug. W polskiej ustawie przywolany przepis jest niewlasciwie wdrozony

w art. 156 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Wydaje si¢ zatem, ze prawa na znaki odrdzniajace ustugi, ktoére nie wykazujg
jakiegokolwiek zwigzku z przedmiotami materialnymi wprowadzanymi do obrotu przez
uprawnionego, nie mogg podlega¢ zasadzie wyczerpania. Wprowadzenie ograniczenia prawa
w postaci uzycia znaku w charakterze referencyjnym powoduje, ze zbedne jest poszukiwanie
innych podstaw ochrony dziatan zwigzanych ze znakiem dla ustug, ktére mogg -

w sposob relewantny w dziedzinie znakow — by¢ odsprzedawane dale;.

Trzeba jednak dostrzec, ze wystepuje kategoria ustug  wytwodrczych.
Najlepszym tego przykladem jest dziatalno$¢ rzemie$lnicza, ktéra polega na produkowaniu
rzeczy na zamédwienie innej osoby i zgodnie z jej instrukcjami. Dobra powstate w wyniku
$wiadczenia ustug i wprowadzone do obrotu przez podmiot prawa moga by¢ przedmiotem
dalszej wymiany handlowej. Wyltaczna kompetencja uprawnionego obejmuje umieszczanie
znaku na przedmiotach zwigzanych ze §wiadczeniem ustug, w tym tych, ktore sg ich rezultatem.
Jezeli zatem przedmiot zostatl potaczony ze znakiem i wprowadzony do obrotu, to jedynie
wyczerpanie rozwigzuje konflikt migdzy realizowaniem uprawnien wtascicielskich a prawem

na znak ushugowy®’®

. W zakresie dzialalno$ci rzemie$lniczej mozna rozwazaé pewng analogie
do wyczerpania patentu na sposob. W mysl art. 70 ust. 1 p.w.p. patent nie rozcigga si¢
na dziatania dotyczace wyrobu wytworzonego sposobem wedlug wynalazku, polegajace
w szczegbdlnosci na jego oferowaniu do sprzedazy lub dalszym wprowadzaniu do obrotu.
Jezeli wiec usluga polega na wytwarzaniu przedmiotéw, to mozna powzigé watpliwosé
co do prawidtowosci rozszerzenia ochrony prawa na znak uslugowy w stosunku do prawa

na znak towarowy, ktore polega na wylaczeniu skutku w postaci wyczerpania.

Raczej nalezy przyjac, ze takie stany faktyczne powinny by¢ objete ta zasada.

Nie wydaje si¢ przy tym, by kwestia wyczerpania praw na znaki ustugowe nie miata
znaczenia praktycznego. Mozna nawet postawi¢ tezg, ze doniosto$¢ tego zagadnienia
w ostatnich latach wzrosta. Poza dziatalnoScig rzemieslnicza, coraz czesciej obserwuje si¢
zjawisko zakupu wiekszych liczb biletow na ré6znego rodzaju imprezy masowe lub voucherow
upowazniajacych do skorzystania z konkretnych uslug z zamiarem ich odsprzedazy osobom

trzecim. Opisane zjawisko jest na tyle powazne, ze jest obiektem zainteresowania ustawodawcy

978 . G. Grigoriadis, Trade Marks and Free Trade. A Global Analysis, Thessaloniki 2014, s. 216.
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w ramach regulacji prawa wykroczen’”®. Te dokumenty zawieraja tre$¢ zapewniajaca dostep
do ustug. Podobnie rzecz si¢ przedstawia z wytworami pracy przedstawicieli wykonujacych
wolne zawody. Projekty architektoniczne, opinie, wzory uméw lub pism procesowych
sg oferowane jako produkty i taka tez jest ich intuicyjna kwalifikacja. Na gruncie prawa znakow
sg to wytwory stanowigce rezultaty ustug, ktore moga by¢ poltaczone ze znakiem ustugowym,
a nastepnie — mogg znalez¢ si¢ w obrocie. Pojawia si¢ zatem potrzeba rozwazenia mozliwosci

stosowania wyczerpania prawa ochronnego na znak ustugowy.

Problem, ktory =zaznacza si¢ przy analizie art. 15 dyrektywy 2015/2436
oraz §24 niemieckiej MarkenG, dotyczy postuzenia si¢ przez ustawodawcoé6w pojeciem towaru
w przepisie regulujacym wyczerpanie. Mozna wywie$¢ wniosek, ze taki zabieg jest celowy
1 podkresla wylaczenie stosowania konstrukecji wyczerpania do znakéw ustugowych.
Takie dylematy nie powinny wystgpowaé podczas egzegezy przepisOw p.w.p.
Pomimo ze ustawodawca krajowy rzeczywiscie odnosi si¢ w art. 155 p.w.p wylacznie
do towaru, to nalezy przyjac, ze przez to pojecie rozumie réwniez ustugi, na co wskazuje
art. 120 ust. 3 pkt 2 p.w.p. Kwestia ta wymaga jednak ustalenia réwniez w odniesieniu
do p.w.p., bioragc pod uwage niekonsekwencje¢ polskiego ustawodawcy oraz postulat prounijne;j
wyktadni przepiséw. Nalezy zatem rozwazy€, czy rezultaty ustugi moga stanowié towary
w rozumieniu art. 155 p.w.p. Udzielenie odpowiedzi twierdzacej na postawione pytanie
oznaczatoby przyjecie niejednolitej definicji tego samego pojecia w ramach jednego aktu
prawnego, czemu sprzeciwiajg si¢ dyrektywy wyktadni jezykowe;.
Zanegowanie takiej mozliwosci miatoby ten skutek, ze przedmioty stanowigce rezultat ustugi,
ktore zostaly wprowadzone do obrotu przez uprawnionego badz za jego zgoda, bytyby

wylaczone z dalszego obrotu.

Wydaje sig, ze brak jest podstaw do przyjecia, ze wyczerpania nie stosuje si¢ do tych
ushug, ktére znajduja wyraz w nos$nikach materialnych. Preferencja rezultatow wykladni
jezykowej oznaczalaby powazne ograniczenie swobdd gospodarczych bez uzasadnienia innego
niz ograniczone do dostownej interpretacji aktu prawnego. W rezultacie ten sam oznakowany
przedmiot moglby uczestniczy¢ w dalszym obrocie badz bylby z niego wylaczony.
Jedyna przyczyng réznicy byltby sposdb wytworzenia przedmiotu, a mianowicie okolicznos¢,

czy zostat on opracowany na zamoOwienie 1 wedlug instrukcji zamawiajacego.

979 Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu wykroczen kto nabywa w celu odprzedazy z zyskiem bilety wstepu na imprezy
artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolnosci albo grzywny.
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Nalezy raczej postulowacé szerokie ujecie towaru w rozumieniu przepisOw o wyczerpaniu,
stanowigce konsekwencje  zastosowania wykladni  funkcjonalnej 1  systemowe;.
Analogiczna  uwaga  dotyczy  dokumentéw  inkorporujacych  rezultaty  ushug.
Charakterystycznym przyktadem sa projekty architektoniczne. Tego rodzaju dokumenty
nie stanowig towaréw w klasycznym rozumieniu. Ich warto$¢ gospodarcza ujawnia si¢

%80 Moga one byé np. umieszczane

natomiast w mozliwosci wielokrotnego wykorzystania
w katalogach projektow. To samo dotyczy biletow, voucherow i innych dokumentéw
inkorporujacych okreslong wartos¢, ktore sg zwigzane ze $wiadczeniem ustug, chociaz nie sg
ich rezultatem. Nalezy zatem przyjaé, ze pojecie towaru w art. 155 p.w.p. powinno by¢
rozumiane w sposob maksymalnie szeroki, uwzgledniajacy cel wyczerpania, jakim jest
rozwigzanie kolizji migdzy prawami podmiotowymi zwigzanymi z jednym przedmiotem
materialnym. Kazdy przedmiot, ktory moze by¢ oznakowany znakiem, powinien by¢ objety

wyczerpaniem, niezaleznie od tego, czy zostal wytworzony w zwigzku ze $wiadczeniem ustug,

a takze od tego, czy stanowi dokument.

Wydaje si¢, ze zaproponowana wyktadnia nie stoi w sprzecznosci z okolicznoscia,
7e zasada wyczerpania zostala w prawie Unii powigzana ze swoboda przeplywu towarow.
Powyzsze stanowi konsekwencj¢ jej istotno$ci w obrocie towarowym. Nie da si¢ ukry¢,
ze problem wyczerpania dotyczy znakow towarowych. Stosowanie tej konstrukcji do praw
na znaki ustugowe, poza wskazanymi przypadkami, a zwlaszcza dziatalno$ci rzemie$lniczej,
jest niewielkie. Nie oznacza to jednak, ze nalezy ten problem marginalizowa¢ na ptaszczyznie

teoretycznej.

Wymaga podkreslenia, ze wyczerpanie odnosi si¢ do konkretnych przedmiotow
materialnych, na ktore zostat natozony znak ustugowy 1 ktore zostaly nastgpnie wprowadzone
przez uprawnionego badz za jego zgoda do obrotu na terytorium EOG. Podmiot nie ma prawa
zakazu ich dalszej dystrybucji, chyba ze zachodza uzasadnione wzgledy do sprzeciwu.
W tym zakresie stosuje si¢ zasady oceny wypracowane w odniesieniu do wyczerpania prawa

na znaki towarowe sensu stricto.

Zamykajac przedstawione zagadnienie, wypada wréci¢ do kwestii zasygnalizowanej
w ramach analizy uprawnienia polegajacego na wprowadzeniu do obrotu takiego rezultatu

ustugi, ktéry moze zosta¢ zduplikowany przez nabywce. Dotyczy to, z naturalnych wzgledow,

980 Warto zauwazyé, ze problem wielokrotnego stosowania projektow architektonicznych dostrzega ustawodawca
regulujac w art. 64 pr. aut. zakres praw autorskich majatkowych, ktore sa przedmiotem nabycia takiego utworu.
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uslug $wiadczonych w $rodowisku cyfrowym 1 polegajacych na opracowaniu
zindywidualizowanego oprogramowania. Znak uslugowy uprawnionego moze by¢
uwidoczniony w interfejsie uzytkownika. Nawet jezeli nie jest on umieszczony w sposob
widoczny dla uzytkownikow, to istnieje techniczna mozliwo$¢ zawarcia znaku w kodzie
zrodlowym programu. W $wietle orzecznictwa, postugiwanie si¢ znakiem jako stowem

%81 Wydaje sie, ze umieszczenie znaku

kluczowym stanowi uzywanie oznaczenia w obrocie
w kodzie zrédlowym réwniez moze by¢ tak zakwalifikowane. Pojawia si¢ wobec tego
watpliwos$¢, czy dziatania nabywcy oprogramowania opatrzonego znakiem, ktore polegaja na
duplikowaniu programu i oferowaniu go do sprzedazy, sg objete wyczerpaniem prawa.
Jezeli tak jest, to wypada rozwazyé, w jakich sytuacjach zachodza uzasadnione wzgledy

wylaczajace skutek w postaci wyczerpania.

Wydaje sie, ze prawidtowa kwalifikacja opisanego stanu faktycznego zalezy od ustalenia,
czy przedmiotem obrotu oferowanym jest konkretny egzemplarz, w odniesieniu do ktérego
doszto do wyczerpania, czy tez zupetlnie nowy egzemplarz, ktory zostat wytworzony na skutek
dzialania nabywcy. Zalozenie, ze nabywca dokonuje zwielokrotnienia rezultatu ustugi,
pociaga za soba konieczno$¢ uznania, ze dziatania polegajace na oferowaniu i wprowadzaniu
do obrotu tego rezultatu dotycza egzemplarza niewprowadzonego do obrotu
przez uprawnionego badz za jego zgoda. Czynnosci te w istocie polegaja na wytworzeniu
nowego przedmiotu, opatrzeniu go znakiem, oferowaniu i wprowadzaniu go do obrotu.
Stanowiag zatem bezprawne wkroczenie w  sfere wylacznosci  uprawnionego.
Skutek w postaci wyczerpania nie nastgpuje. Warto zwroci¢ rdéwniez uwage,
ze zwielokrotnienie oprogramowania wytworzonego na zamoéwienie 1 wedlug instrukcji
zamawiajagcego powoduje, ze oprogramowanie zmienia swoj status z perspektywy prawa
znakow. Przestaje by¢ rezultatem ushugi odréznianym przez znak uslugowy, a staje si¢ towarem
identyfikowanym przez znak towarowy. Ta okoliczno$¢ przesadza rowniez o wiasciwej
kwalifikacji naruszenia. Nalezy bowiem przyjac, ze nie jest to — z uwagi na brak identycznos$ci
substratu — przypadek reprodukcji (podwodjnej identycznosci), ale niebezpieczenstwa

wprowadzenia odbiorcéw w blad.

981 spr. pot. od C-236/08 do C-238/08, pkt 51.

285



Rozdzial VI. Naruszenie prawa ochronnego na znak uslugowy

§ 1. Uwagi wprowadzajace

Strona negatywna prawa ochronnego na znak obejmuje problematyke naruszenia
oraz ograniczen prawa. Regulacja p.w.p. w tym zakresie jest rozproszona i odbiega od ujecia
treSci pozostalych praw wlasnosci przemystowej. Postaci naruszenia s3 poprzedzone
wyliczeniem roszczen, z ktérymi moze wystgpi¢ podmiot w razie zamachu na przyznang mu
wytacznos$¢. Ograniczenia prawa oraz zarzuty przystugujace pozwanemu sg za$ unormowane
bezposrednio po przepisach regulujacych sfere pozytywna prawa ochronnego
(art. 155-157 oraz art. 160 p.w.p.). Regulacje nalezy oceni¢ jako nieczytelng, a przez to mogaca

utrudnia¢ prawidtowg interpretacje.

Przez pojecie naruszenia nalezy rozumieé¢ bezprawny”®? zamach na wyltaczno$¢ plynaca
z rejestracji znaku. Moze on przybra¢ jedng z trzech postaci. Po pierwsze, naruszenie zachodzi,
gdy osoba trzecia uzywa w obrocie oznaczenia identycznego do zarejestrowanego znaku
dla odroznienia identycznych ustug. Ten typ naruszenia jest okreslany jako podwdjna
identyczno$¢ lub reprodukcja. Po drugie, zamachem jest uzywanie znaku identycznego
lub podobnego do znaku zarejestrowanego dla odrdéznienia ustug lub towaréw identycznych
lub podobnych do ustug objetych prawem wylacznym, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcow w btad, ktore obejmuje w szczegodlnosci ryzyko skojarzenia oznaczenia
pozniejszego ze znakiem zarejestrowanym. Ta najczes$cie] wystepujagca w obrocie postac
naruszenia to niebezpieczenstwo (prawdopodobienstwo) wprowadzenia odbiorcéw w biad
(ryzyko konfuzji lub ryzyko pomyiki). Powyzsze dwie postaci naruszenia prawa maja na celu

zabezpieczenie funkcji odrézniajacej ze wzgledu na pochodzenie”®’.

Trzecia posta¢ naruszenia dotyczy kategorii normatywnej, jaka stanowia znaki
renomowane. Ustawodawca obejmuje w ich przypadku bezposrednig ochrong takze pozostale
funkcje petnione przez znaki. Uzasadnieniem dla rozszerzonej ochrony znakdw renomowanych

jestich szczegblne znaczenie w obrocie. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. naruszenie prawa

92 W pismiennictwie podkre$la si¢ rozbiezno$¢ migdzy bezprawnoscia jako przestanka naruszenia okre$long
w art. 296 ust. 2 p.w.p. oraz art. 10 ust. 2 dyrektywy 2015/2436, w $wietle ktorego naruszeniem jest uzywanie
znaku bez zgody uprawnionego. Powstaje zagadnienie stosunku miedzy bezprawno$cig a brakiem zgody
uprawnionego na tle zharmonizowanych przepiséw prawa krajowego; zob. M. Bohaczewski, £. Zelechowski,
w: £. Zelechowski (red.), Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIII B. Prawo wtasnosci przemystowe;.
Komentarz, Legalis 2022, kom. do art. 296, Nb 106 i n. oraz M. Mazurek, R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), System
Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo wtasnos$ci przemystowej, Warszawa 2017, s. 1203 i n.

983 Wypada przy tym zastrzec, ze wypracowana w orzecznictwie sadéw unijnych teoria funkcji znaku zaktada
ochrong wszystkich funkcji w przypadkach podwdjnej identycznosci.
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na znak renomowany nastepuje, gdy osoba trzecia uzywa znaku identycznego lub podobnego
do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do towaréw lub ustug identycznych, podobnych
lub niepodobnych do tych, dla ktérych znak zostal zarejestrowany, jezeli uzywanie tego znaku
przynosi bez uzasadnionej przyczyny nienalezng korzys¢ lub jest szkodliwe dla odrozniajacego
charakteru lub renomy znaku wczes$niejszego. W ramach rozszerzonej ochrony znakow
renomowanych  wyr6znia si¢  konkretne postaci naruszen —  pasozytnictwo
(czerpanie nienaleznej korzysci), rozwodnienie (szkoda dla odrézniajacego charakteru)
oraz degradacje (szkoda dla renomy). Znak ustugowy moze by¢ objety tg szczegdlng ochrona,

jezeli uprawniony wykaze, ze oznaczenie ma renomowany charakter.

Postaci naruszenia prawa na znak stanowig zarazem wzglgdne przeszkody rejestracji
znakow pozniejszych zgodnie z art. 132! ust. 1 pkt 2-4 p.w.p. Poruszana problematyka moze
zatem zosta¢ przeniesiona réwniez na etap nabywania prawa. Z tego tez wzgledu
przy wyjasnianiu zagadnien zwigzanych z problematyka naruszenia mozna odwolywacé si¢
do praktyki organdw rejestrujacych znaki. Nie oznacza to jednak, ze ocena przestanek
naruszenia oraz wystgpienia wzglednej przeszkody udzielenia ochrony jest taka sama.
Odmienno$¢ w tym zakresie jest podyktowana konieczno$cig przyjecia innej perspektywy.
Badanie przestanek naruszenia ma charakter retrospektywny i odnosi si¢ do sytuacji, ktora juz
zaszta. W postgpowaniu wywotanym sprzeciwem, ktorego celem jest odmowa udzielenia
ochrony pozniejszemu znakowi, ocena ma charakter prospektywny. Organ ma bowiem
rozwazy¢ mozliwo$¢ naruszenia prawa w kazdej potencjalnej sytuacji, w ktorej pdzniejsze

oznaczenie mogloby by¢ uzyte”®*,

Ustawa nie wyodrebnia naruszenia prawa na znaki towarowe 1 znaki uslugowe.
Nie ma tym samym potrzeby analizy wszystkich zagadnieh w tym zakresie.
Dotyczy to ogélnych przestanek naruszenia, problematyki roszczen, watpliwosci zwigzanych z
tzw. teorig funkcji, rozszerzonej ochrony znakéw renomowanych, jak réwniez ograniczen
prawa ochronnego. Wskazane kwestie nie sa S$ciSle zwigzane z substratem znaku.
Rozwazania koncentruja si¢ na problematyce identycznos$ci ustug oraz podobienstwa migdzy

uslugami oraz migdzy ustlugami a towarami.

%4 wyr. ETS z 12.06.2008 r., C-533/06, O2 Holdings ET O2 (UK), ECLI:EU:C:2008:339, pkt 65-67; I. Fhima, D.
S. Gangjee, The Confusion Test in European Trade Mark Law, Oxford 2019, s. 11; R. Skubisz, M. Mazurek,
Wzgledne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, SPP 2009, nr 2, s. 143.
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§ 2. Podwojna identycznos¢

Pierwsza posta¢ naruszenia prawa ochronnego to podwodjna identyczno$¢ -
okreslana takze jako reprodukcja. W art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. wskazano, ze uprawniony
z prawa moze zakaza¢ innej osobie bezprawnego uzywania w obrocie gospodarczym znaku
identycznego z  jego znakiem w  odniesieniu  do  identycznych  ushug.
W ustawie nie przewidziano ryzyka pomyiki jako przeslanki naruszenia.
Pojawia si¢ watpliwo$¢, czy w kazdym przypadku uzycia identycznego znaku dla identycznego
substratu mozna mowi¢ o naruszeniu. O ile bowiem nietrudno jest zakwalifikowaé stany
faktyczne dotyczace towardw podrobionych, o tyle czgsto uzywanie w warunkach podwojne;j

identycznoéci ma charakter referencyjny’.

Uzycie referencyjne znaku nie prowadzi
za$ do niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcow w btad. Niepewno$¢ wzmacnia brzmienie
art. 16 ust. 2 zd. 2 TRIPS, zgodnie z ktéorym ryzyko pomytki w warunkach podwdjnej
identycznosci jest domniemywane. W porozumieniu przewidziano zatem domniemanie
niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcow w blad. W nauce konkurowaly ze soba dwa

stanowiska dotyczace istnienia takiego domniemania w prawie krajowym oraz mozliwosci

jego wzruszenia®®¢.

W prawie unijnym w motywach kolejnych dyrektyw znakowych wskazywano,
ze ochrona w warunkach podwdjnej identycznosci jest calkowita (absolutna).
W orzecznictwie Trybunatu wypracowano za$ teori¢ funkcji. Zgodnie ze stanowiskiem TSUE,
ochrona znaku obejmuje nie tylko podstawowa funkcje znaku, jaka jest wskazywanie na

pochodzenie towaru lub ustlugi, ale rowniez pozostale funkcje.

Rozwazania dotyczace przestanek tej postaci naruszenia powinny zosta¢ poprzedzone
trzema uwagami zwigzanymi z teorig funkcji. Po pierwsze, fakt postugiwania si¢ oznaczeniem
identycznym do zarejestrowanego znaku dla identycznych towaréw lub ustug nie swiadczy
jeszcze o naruszeniu w postaci podwojnej identycznosci. Nalezy dodatkowo ustalié,
czy taka eksploatacja ma - rzeczywisty lub tylko potencjalny - negatywny wptyw na funkcje
znaku. To niewyrazona w tek$cie prawnym przestanka konieczna dla zaistnienia naruszenia.
Ochrona przewidziana w art. 296 ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie rozcigga si¢ zatem na wszystkie
przypadki uzywania identycznego oznaczenia dla identycznych towardéw/ushug.

Naruszenie jest bowiem limitowane najpierw przez wymaganie uzywania w charakterze znaku,

985 M. Senftleben, European Trade Mark, s. 294, 296 i n.
986 M. Mazurek, R. Skubisz, w: System Prawa Prywatnego, s. 1221-1222; M. Bohaczewski, £. Zelechowski, w:
Komentarze Prawa, kom. do art. 296, Nb 116.
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a nastgpnie przez konieczno$¢ stwierdzenia negatywnego wpltywu na funkcje znaku.
Po drugie, uprawniony nie jest zasadniczo zobowigzany w warunkach podwdjnej identycznosci
do wykazania ryzyka pomylki. Nalezy przyja¢, ze jest ono zaloZone przez norme prawng’®’.

h”*® pozwany moze obali¢ to domniemanie. Wypada wreszcie

W szczegblnych przypadkac
zastrzec, ze na gruncie podwojnej identycznos$ci brak jest domniemania negatywnego wplywu
na inne funkcje pelnione przez znak. Jezeli uprawniony powoluje si¢ na zagrozenie
lub naruszenie prawidlowego funkcjonowania znaku w obrocie poza granicami funkcji
wskazywania na pochodzenie, to ma obowigzek wykaza¢ okolicznosci tego dowodzace.
Szczegdlowe kwestie zwigzane z funkcjonalnym podejSciem nie sg zasadniczo zwigzane

z substratem znaku. Mozna je zatem poming¢ w rozwazaniach. Nakreslenie tej problematyki

byto jednak istotne z uwagi na trudno$ci zwigzane z teorig funkcji.

L. Identycznos¢ ushug

Identyczno$¢ ustug stanowi podstawowa przestanke naruszenia w omawianej postaci.
Powinna ona by¢ rozumiana jako tozsamo$¢, a zatem taki stosunek miedzy dwoma
przedmiotami, w ktérym wszystkie cechy przystugujace jednemu z nich przystuguja takze
drugiemu. Nalezy ja stwierdzi¢, gdy osoba trzecia uzywa oznaczenia w odniesieniu do ustug
odpowiadajacych ustlugom, dla ktorych zostal zarejestrowany wczesniejszy znak.
Poréwnanie powinno zatem obejmowac uslugi objete prawem ochronnym, czyli wymienione
w decyzji o udzieleniu prawa, oraz ustugi, w odniesieniu do ktorych nastgpuje eksploatacja.
Identyczno$¢ stwierdza si¢, oceniajagc przedmiot zachowania. To kwestia faktu.
Tytulem ilustracji, identyczno$¢ nalezy stwierdzi¢, gdy oznaczenie pozniejsze jest uzywane dla
odréznienia ustug hotelarskich w sytuacji, gdy znak wczedniejszy jest zarejestrowany dla ustug

hotelarskich.

Ocena identyczno$ci uslug powinna by¢ dokonywana w trzech etapach.
Na poczatku nalezy ustali¢ wykaz uslug objetych rejestracja. Wczesniejsze rozwazania
dotyczace pojecia ustugi jako substratu prawa ochronnego sg w tym zakresie kluczowe.
Nalezy pamig¢tac, ze towary i ustugi sg klasyfikowane zgodnie z klasyfikacjg nicejska, ktora ma

charakter porzadkujacy. Organ ma obowigzek precyzyjnego okreslenia zakresu ochrony

%87 M. Bohaczewski, £. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 296, Nb 119; M. Senftleben, European
Trade Mark, s. 308-309; E. Skrzydlo-Tefelska, M. Zuk, w: European Union Trade Mark, s. 399.
%8 W mysl orzecznictwa TSUE brak ryzyka konfuzji w warunkach podwojnej identyczno$ci moze wynikaé z

dhugotrwalego jednoczesnego uzywania w dobrej wierze dwdch identycznych oznaczen na rynku, zob. wyr. TSUE
722.09.2011 r., C-482/09, Budéjovicky Budvar, ECLI:EU:C:2011:605, pkt 76 i 82.
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wynikajacego z wykazu. Wigze si¢ to z dokonaniem procesu interpretacji poszczegolnych
terminOw celem ustalenia ich zakresu znaczeniowego. To wykaz zawarty w decyzji stanowi
punkt odniesienia dla ustalenia identyczno$ci. Na tym stadium badania ujawnia si¢ niepewnos¢
terminologiczna. Sad powinien interpretowaé wykaz zgodnie z jego dostownym brzmieniem”®°.
W drugim etapie nalezy ustali¢ substrat oznaczenia, ktérym postuguje si¢ osoba trzecia.
Przede wszystkim trzeba okresli¢, czy eksploatacja dotyczy uslug czy towardw.
W  zdecydowanej wigkszosci przypadkdw ocena nie powinna sprawia¢ trudnosci.
Niemniej, nalezy mie¢ na uwadze, ze przedmiotem uslug moga by¢ towary. Niektore ustugi sg
natomiast realizowane w ramach proceséw produkcyjnych. W tych stanach faktycznych moze
pojawi¢ si¢ watpliwos¢, czy oznaczenie jest uzywane dla ustug czy dla towarow.
W ostatnim etapie nalezy zestawi¢ pordwnywane ustugi. Wydaje sig, ze zrodtem problemow
na etapie bezposredniego porownania uslug moga by¢ jezykowe trudno$ci w nazywaniu
konkretnych zachowan oraz duza liczba synonimicznych okreslen stosowanych na rynku
identyfikujacych to samo $wiadczenie. Ushlugi realizowane przez uczestnikow obrotu moga by¢
nazywane w dowolny sposob. Z reguly nie ma w tym zakresie ograniczen, chyba ze
w konkretnym sektorze znajduja zastosowanie regulacje odnoszace si¢ do stosowanych
oznaczeh. Ocena, czy zachowanie osoby trzeciej stanowi usluge identyczna do tej objetej

rejestracja, wymaga analizy stanu faktycznego przez sad.

Na pierwszy rzut oka nalezatoby stwierdzi¢, ze dla ustalenia identycznosci nie powinny
mie¢ znaczenia cechy jakosciowe, cena, czas trwania lub miejsce §wiadczenia poréwnywanych
ustug®®. Czasami jednak te okolicznoéci sa konieczne do ustalenia istoty zachowania
swiadczonego przez osobe trzecig lub — w przypadku ustug zwigzanych z przedmiotami
materialnymi — stwierdzenia, czy substratem oznaczenia jest towar czy ustuga. Z pewnoscia nie
powinno by¢ istotne to, w jaki sposdb osoba trzecia okresla ustuge. Stosowanie nazewnictwa
odmiennego od zawartego w wykazie ustug objetych rejestracjg nie ma wptywu na kwalifikacje
stanu faktycznego. Tytutem przyktadu, to, ze osoba trzecia reklamuje oferowane ustugi
hotelarskie, uzywajac sformutowania wynajem pokoi w obiektach do tego przeznaczomych,

nie powinno mie¢ wplywu na ocen¢ naruszenia.

Identyczno$¢ zachodzi rowniez, gdy naruszyciel postuguje si¢ oznaczeniem dla ustug,
ktére mieszczg si¢ w zakresie znaczeniowym terminu zawartego w wykazie objetym rejestracja.

Przyktadowo, fakt, ze znak jest zarejestrowany dla ustug zakwaterowania powoduje,

89 E. Skrzydfo-Tefelska, M. Zuk, w: European Union Trade Mark, s. 347.
990 R. Skubisz, M. Mazurek, Wzgledne podstawy, s. 145.
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7ze naruszeniem jest postugiwanie si¢ identycznym znakiem dla wszystkich ushug,
ktére stanowig ustugi zakwaterowania, np. dla ustug hotelarskich lub ustug najmu

krotkoterminowego.

Problem moze powsta¢, gdy osoba trzecia uzywa znaku dla odrdznienia ustug,
ktore jedynie cze$ciowo odpowiadaja ushugom, dla ktérych znak zostal zarejestrowany®!.
W tych bowiem przypadkach identyczno$¢ zachodzi jedynie w odniesieniu do ushug,

ktore odpowiadaja ushugom objetym rejestracja’®?

. Aby zobrazowac¢ t¢ kwesti¢ warto postuzy¢
si¢ przyktadem. Poslugiwanie si¢ przez osobg trzecig znakiem do odrozniania réznego rodzaju
ustlug zakwaterowania stanowi naruszenie w postaci podwojnej identycznos$ci prawa
ochronnego na znak zarejestrowany dla ustug hotelarskich jedynie w zakresie czesci wspolnej,
czyli dla ushug hotelarskich. W pozostatym zakresie nalezy rozwazy¢ forme naruszenia,

jaka jest ryzyko konfuzji.

Kwestia identyczno$ci moze wywotac istotne trudnosci na tle okolicznosci konkretnych
stanow faktycznych. Dotycza one w szczegolnosci uslug zwigzanych z przedmiotami
materialnymi: rzemies§lniczych, handlowych oraz tych, ktéorych przedmiotem sg towary

badz ktore sa realizowane w ramach proceséw produkcyjnych.

Jak wyjasniono wczedniej, dziatalno§¢ produkcyjna w prawie znakdéw stanowi ustuge,
jezeli ma charakter rzemie$lniczy. Uslugi rzemieslnicze w obrocie sg materializowane przez
ich rezultat, a zatem przez towar. Uprawniony z prawa na znak zarejestrowany dla ustug
rzemies$lniczych uzywa oznaczenia najczgsciej poprzez opatrzenie znakiem wytworzonego
przedmiotu. Towary rzemie$lnicze funkcjonuja w obrocie tak samo jak te towary,
ktore sa odrézniane przez znaki towarowe. Mozna zobrazowa¢ ten problem przykladem:
znak jest zarejestrowany dla uslug projektowania oprogramowania na zamdwienie 0sOb
trzecich. Osoba trzecia postuguje si¢ identycznym oznaczeniem w odniesieniu
do opracowanego przez siebie i oferowanego oprogramowania. Czy takie dziatanie miesci si¢

w hipotezie art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.?

Kwalifikacja tego typu standw zalezy od okoliczno$ci faktycznych. Nalezy ustalic,

w jaki sposob podmiot naruszajacy korzysta z oznaczenia, a zwlaszcza - czy na podstawie

%1 Odmienna ocena nastapi na plaszczyznie wzglednej przeszkody udzielenia prawa ochronnego. Przyjecie
prospektywnej perspektywy powoduje konieczno$¢ stwierdzenia identyczno$ci ustug. Przyjmuje si¢ bowiem, ze
zglaszajacy znak poOzniejszy objal zgloszeniem ushuge (np. ustuga zakwaterowanie), ktéra zawiera usluge
chroniong przez znak wcze$niejszy (np. ushugi hotelarskie).

92 A Mazurek, Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez uzycie identycznego znaku dla
identycznych towarow (na tle prawa wspolnotowego), EPS 2005, nr 11, s. 35.
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dowodéw mozna stwierdzi¢, ze postuguje si¢ nim w funkcji znaku ustlugowego.
Wymaga to analizy jego oferty w celu ustalenia, czy produkty sa dostepne od reki,
maja powtarzalny charakter, a uzywajacy znaku nie przewiduje modyfikacji ich parametrow.
Pomocne moze by¢ ustalenie kanatow dystrybucji. Przyktadowo, jezeli z analizy rzeczywistych
praktyk rynkowych wynika, ze towary sg personalizowane i projektowane na zamdwienie,

to stanowi to argument na rzecz tezy, ze oznaczenie odroznia ustugg.

Druga kwestia dotyczy ustlug handlowych. Z orzecznictwa Trybunatu wynika, ze ustugi
tego rodzaju, poza czynnoscig sprzedazy, obejmujg szereg innych dziatan, a w szczegolnosci
wyselekcjonowanie asortymentu, jego prezentacje oraz umozliwienie zakupu i zachecenie
do niego przez oferowanie $wiadczen uzupetniajacych. Ustugi dotyczace handlu okreslonymi
produktami nie sg identyczne z tymi towarami. Ustalenie substratu znaku nie sprawia trudnosci
w postepowaniu w przedmiocie sprzeciwu ze wzgledu na formalny charakter analizy
wyrazajacy si¢ w poroOwnaniu zestawionych wykazéw przeciwstawionych oznaczen.
Natomiast w toku postepowania o naruszenie jednoznaczne stwierdzenie, czy naruszyciel
uzywa oznaczenia identycznego dla ustug handlowych czy dla towarow objetych tymi

ustugami, moze by¢ trudne®®>.

Poszukujac rozwigzania tego problemu, wydaje si¢, ze konieczne jest odwolanie
do warunkéw obrotu. Substrat znaku mozna ustali¢ na podstawie catoksztattu okolicznosci
sprawy, w tym sposobu prezentowania oferty, form uzywania znaku oraz charakteru
dziatalno$ci prowadzonej przez naruszyciela. Ustugi handlowe dotycza najczesciej towarow,
na ktorych umieszczone sg znaki towarowe producentéw. Okoliczno$¢, ze w ofercie danego
przedsigbiorcy znajduje si¢ wiele produktow tego samego rodzaju oznaczonych réznymi
znakami, stanowi z reguly przestanke do ustalenia, Ze oznaczenie tego przedsigbiorcy stuzy

odroznieniu ustug handlowych, a nie towardéw bedacych przedmiotem jego oferty handlowe;.

Ostatnie zagadnienie dotyczy precyzyjnego okreslenia substratu w sprawach, w ktorych
wystepuje zwigzek z towarami. Ten problem zostal zasygnalizowany w ramach rozwazan
nad strong pozytywna prawa ochronnego. Wywdd byl jednak prowadzony z perspektywy
uprawnionego, a nie osoby trzeciej podejmujacej eksploatacj¢ zarejestrowanego znaku.
Nie wydaje si¢ jednak, by byty przeciwwskazania do przeniesienia tych ustalen na plaszczyzng

naruszen. Niech za przyklad postuza dwa stany faktyczne, na kanwie ktorych wypowiedziat si¢

993 M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 166; na ten problem zwracaja uwage takze M. Mazurek, R.
Skubisz, w: System Prawa Prywatnego, s. 1225
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Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej. Chociaz obie sprawy dotyczyty naruszenia prawa

na znak zarejestrowany dla towardw, to obrazuja one istote problemu.

W pierwszej sprawie pozwany, Pan Deenik, uzywat znaku towarowego BMW w reklamie
sprzedazy uzywanych samochodow BMW, a takze ustug serwisowych i1 konserwacji
samochodéw BMW, nie bedac autoryzowanym dealerem uprawnionego do znakow
towarowych BMW zarejestrowanych dla silnikow, pojazdéw mechanicznych oraz czesci

i akcesoriow do silnikow”%?,

Celem reklam byto poinformowanie opinii publicznej
o specjalizacji w dziedzinie konkretnych samochodow. Uprawniony wystgpit do sadu
z zadaniem zakazania uzywania znaku w reklamie. Sad uwzglednit zadanie powoda w czgéci,
zakazujac pozwanemu poslugiwania si¢ znakiem w sposob, ktory moéght wywotaé mylne
wrazenie istnienia zwigzkow migdzy nim a siecig dealerskg. Oddalit natomiast powodztwo
w zakresie, w jakim powdd zadat zakazu postugiwania si¢ przez pozwanego sformutowaniami
Naprawy i konserwacja samochodow BMW, specjalista BMW; specjalizujgcy sie
w samochodach BMW. Uznal bowiem, ze tego rodzaju zwroty odnosza si¢ wylacznie
do towarow oznaczanych znakiem BMW, a tym samym nie tworzg mylnego wyobrazenia
o rzeczywistym stanie w obrocie. Wyrok zostal utrzymany przez sad II instancji.
W toku postgpowania wywolanego skarga kasacyjng sad powziglt watpliwos¢ co do tego,

czy pozwany uzywal oznaczenia w funkcji znaku. Postgpowanie zostatlo zawieszone,

a do Trybunatu skierowano pytania prejudycjalne w tym przedmiocie.

W opinii rzecznik generalny, F. Jacobs, zwrocit uwage na okolicznos¢, ze znaki towarowe
BMW nie byty zarejestrowane dla ustug. W zwigzku z tym dokonal odrgbnej analizy stanu
faktycznego pod katem uzywania znaku dla towarow (uzywanych samochodéw) i dla ustug
(serwisowych i konserwacyjnych)®®®. Rzecznik stwierdzit, ze w rzeczywisto$ci reklama ustug
serwisowych 1 konserwacyjnych moze by¢ traktowana jako uzywanie znaku dla towaréw objete
art. 5 ust. 1 lit. a pierwszej dyrektywy znakowe;j. Jest tak, gdy przyjmie si¢, ze przez t¢ reklame
pozwany oznajmia, ze S$wiadczy ustugi odnoszace si¢ do samochoddéw odréznianych
konkretnym znakiem towarowym, a nie ze $wiadczy ushugi pod znakiem BMW**°.
Jezeli jednak przyjmie si¢ zapatrywanie, ze osoba trzecia uzywata znaku zarejestrowanego

dla towarow w odniesieniu do ustug, to takie dzialania nie moga by¢ kwalifikowane

994 wyr. ETS z 23.02.1999 r., C-63/97, BMW, ECLI:EU:C:1999:82, pkt 8.
9% Opinia rz. g. F. Jacobsa z 2.04.1998 r., C-63/97, BMW, ECLI:EU:C:1998:160, pkt 31-32.
% Ihidem, pkt 35.

293



jako podwdjna identyczno$¢, a co najwyzej naruszenie w postaci prawdopodobienstwa

wprowadzenia w btad”’.

Trybunat w orzeczeniu zauwazyl, ze stan faktyczny na pierwszy rzut oka jest objety
hipotezg art. 5 ust. 1 lit. a pierwszej dyrektywy znakowej®%. Watpliwosci sadu w tym zakresie
wynikaty z dwoch okoliczno$ci. Trybunat rozwazal, czy postugiwanie si¢ oznaczeniem
w reklamie, w szczegdlnosci za pomocg sformutowan Specjalista BMW oraz Specjalizujgcy sie
w samochodach BMW, stanowi uzywanie znaku dla odroznienia towarow/ustug czy tez
jest uzywaniem oznaczenia dla innych celow. Nalezy bowiem zauwazy¢, ze uzywanie
oznaczenia w celach innych niz odréznienie towaréw lub ustug nie stanowito — przynajmnie;j
przed wyksztatlceniem teorii funkcji - naruszenia w postaci podwodjnej identycznoSci.
Tego rodzaju postugiwanie si¢ znakiem nie bylo objete zakresem dyrektywy.
Panstwa czltonkowskie dysponowaty swoboda regulacji ochrony oznaczen uzywanych
dla celow innych niz odrdznienie towarow lub ustug, jesli takie uzywanie bez uzasadnionej
przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ lub jego szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru
lub renomy znaku (art. 5 wust. 5 pierwszej dyr.; art. 10 ust. 6 dyr. 2015/2436).
Trybunal przyjal, ze eksploatacja oznaczenia w opisanym stanie faktycznym miata na celu
odroznianie towaréw lub ushug, a zatem wchodzita w zakres dyrektywy””.
Po drugie, watpliwosci dotyczyty tego, czy substratem oznaczenia, ktérym poslugiwat sig¢
pozwany, byly towary czy ushugi, ktoérych przedmiot stanowity towary objete rejestracja.
Trybunat wyjasnit, Ze reklamodawca uzywat znaku BMW dla odrdéznienia towarow,
w odniesieniu do ktérych §wiadczone sg ustugi, od innych towardéw, w odniesieniu do ktérych
moglyby by¢ $wiadczone te same ushugi'®®”. Wydaje sie zatem, ze Trybunat przyjal poglad
zaproponowany przez rzecznika generalnego w ramach rozwazah nad uZzywaniem znaku
dla towarow. W wyroku zaakcentowano rowniez, ze skoro uzywanie znaku w reklamie
uzywanych samochod6w ma na celu odroznienie przedmiotu §wiadczonych ustug, to nie mozna
traktowaé w inny sposob reklam ustug serwisowych i konserwacyjnych samochodéw BMW!%!,
Trybunal stangt zatem na stanowisku, ze w takich sytuacjach znajduje zastosowanie art. 5

ust. 1 lit. a dyrektywy!%2,

97 Ibidem, pkt 43.

998 C-63/97, pkt 34.
99 Ibidem, pkt 38, 42.
1000 7hidem, pkt 39.
1907 Ibidem, pkt 39.
1002 1pidem, pkt 42.
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Dos¢ szczegdtowy opis rozwazan rzecznika generalnego 1 sadu wspolnotowego
ma na celu wykazanie watpliwosci zwigzanych z kwalifikacja dziatan osoby trzeciej
podejmujacej eksploatacje zarejestrowanego znaku. Ustalenie, czy znak jest uzywany
dla towarow czy tez dla ustug zwigzanych z tymi towarami, w praktyce bywa skomplikowane.
Nie sposéb réwniez nie dostrzec, ze bardzo czesto uzycie znaku towarowego innego podmiotu
przez osobe $wiadczaca ustugi zwigzane z tymi towarami ma charakter referencyjny.
Tak tez bylo w opisywanym przypadku. Wydaje si¢, ze pozwany nie poslugiwal si¢
oznaczeniem w celu odroznienia §wiadczonych ustug. Uzywat tego znaku, aby poinformowac
klientele o specjalizacji dziatalno$ci. Na kanwie tego orzeczenia mozna uznaé za istotny
postulat, by w procesach o naruszenia precyzyjnie odroznia¢ kazdy substrat, w odniesieniu
do ktérego nastepuje eksploatacja znaku'°®. Warto na marginesie zauwazy¢,
ze w przywotanym wyroku Trybunatl poréwnatl uzywanie znaku w reklamie ustug serwisowych
z uzywaniem znaku w reklamie uzywanych samochodéw. Stwierdzit, Ze w obu przypadkach
znak jest uzywany dla odroznienia przedmiotu §wiadczonych ustug. Nalezy jednak wskazac,
ze sprzedaz samochodow, o ile nie stanowi elementu ustugi handlowej, jest czynno$cig
wprowadzajacg towar do obrotu zastrzezona do wytacznej kompetencji uprawnionego do znaku
towarowego, a nie uslugowego. Ta uwaga powinna tym bardziej wybrzmie¢, jesli wezmie si¢
pod uwage date wydania orzeczenia. Bylo to na kilka lat przed wyrokiem w sprawie Praktiker,

w ktorym zaakceptowano koncepcje ustug handlowych.

Druga sprawa, ktora dotarta do Trybunatu Sprawiedliwosci, dotyczyla naruszenia praw
na znaki towarowe nalezace do spotki Red Bull GmbH (Red Bull) zarejestrowane dla napojow
energetyzujacych!%®, Spotka Frisdranken Industrie Winters BV (Winters) $wiadczyla
w obrocie ushugi rozlewu napojéw wytwarzanych przez nig sama lub przez inne podmioty.
Jednym z jej klientéw byta spétka Smart Drinks Ltd. (Smart Drinks), konkurent Red Bull.
Smart Drinks dostarczata Winters ekstrakt zawarty w napoju orzezwiajacym, puste puszki
1 pasujace do nich wieczka. Wieczka byly opatrzone ré6znymi informacjami, w tym znakami
towarowymi podobnymi do znakéw nalezacych do Red Bull. Winters dokonywata
na zamowienie i1 zgodnie z instrukcjami Smart Drinks rozlewu okreslonej ilosci ekstraktu
do puszek, dodawala do niego wode 1 - w razie potrzeby - kwas weglowy, zamykata je
1udostepniata je Smart Drinks. Winters nie sprzedawata ani nie dostarczata spdtce Smart Drinks

lub innym podmiotom towarow.

1003 £ Skrzydto-Tefelska, M. Zuk, w: European Union Trade Mark, s. 348.
1004 C-119/10.
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Red Bull wystgpita do sagdu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczen
przystugujacych jej wobec Winters. Red Bull twierdzita, Zze przez napelnianie puszek spotka
Winters dopus$cila si¢ naruszenia praw na znaki towarowe. Sad krajowy uznal, ze doszto
do naruszenia i udzielit zabezpieczenia polegajacego na zakazie rozlewu napojoéw do puszek
z konkretnymi oznaczeniami. Sad kasacyjny zwrocit si¢ do Trybunalu z pytaniami
prejudycjalnymi, ktore zmierzaty do ustalenia, czy rozlew ptyndw do opakowan opatrzonych
oznaczeniem stanowi uzywanie znaku w obrocie w rozumieniu dyrektywy takze w sytuacji,
gdy jest on dokonywany w ramach ustugi §wiadczonej na rzecz i na zlecenie podmiotu trzeciego
w celu odroznienia towaréw zleceniodawcy. Przywolanym pytaniem sad krajowy nawigzat
do linii orzeczniczej Trybunatu, w $wietle ktorej nalezy rozrézni¢ akty uzywania znaku
towarowego od czynnosci tworzacych jedynie techniczne warunki niezbedne do uzywania
oznaczenia przez inne osoby. Te czynno$ci nie sg uzywaniem w obrocie, ktére ma znaczenie

prawne!%%,

Przed wydaniem orzeczenia Trybunatu stanowisko zajeta rzecznik generalna, J. Kokott.
W opinii wskazata, ze - zgodnie z tradycyjnym uj¢ciem - dokonywanie rozlewu napojow
do puszek opatrzonych znakiem towarowym jest roéwnoznaczne z umieszczeniem znaku
na napojach!®®. Odwotujagc si¢ jednak do orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci,

11007

w tym przede wszystkim do wyroku Adam Opel™', podkreslita, ze przepisy art. 5 ust. 112

pierwszej dyrektywy nalezy interpretowaé w ten sposob, ze uzywanie znaku ma dotyczyc,
co do zasady, towarow/ushug sprzedawanych/§wiadczonych przez osoby trzecie!%%.
Wymaga to ustalenia, Ze oznaczenie jest wykorzystywane przez osobe trzecig w ramach jej
wlasnej komunikacji handlowej. Rzecznik w zwigzku z tym stanela na stanowisku, ze Winters
nie naruszyta praw do znakoéw towarowych Red Bull. Nie wykorzystywata ich w ramach

wtlasnej komunikacji handlowej, w szczeg6lnosci nie prowadzila obrotu puszkami z napojami

opatrzonymi znakami, a jedynie oferowala ustuge w postaci rozlewu napojow do puszek,

1905 gpr. pot. C-236/08 do C-238/08, pkt 50 oraz 56-57.

1908 opinia rz. g. J. Kokott z 14.04.2011 r., C-119/10, Frisdranken Industrie Winters, ECLI:EU:C:2011:258, pkt
20.

1907 wyr. ETS z 25.01.2007 1., C-48/05, Adam Opel, ECLI:EU:C:2007:55. W tej sprawie Autec AG produkowat
zdalnie sterowane modele redukcyjne samochodow pod znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz Adam
Opel AG dla pojazdéw samochodowych i zabawek. Spotka Adam Opel AG wystapita z zadaniami przeciw Autec
AG z tytulu naruszenia prawa na znak. Autec AG argumentowalta, ze nie uzywa oznaczenia jako znaku
towarowego — wilasciwy krag odbiorcow jest swiadomy, ze modele redukcyjne nie pochodzg od producenta
pojazdu. Zdaniem Autec AG odbiorcy sa przyzwyczajeni do faktu, ze przemyst zabawkarski wiernie nasladuje
realnie istniejagce towary. Trybunat w orzeczeniu odwotatl si¢ do teorii funkcji i uznat, ze dziatania Autec AG
stanowig uzywanie, ktorego ma prawo zakaza¢ wtasciciel znaku, jezeli naraza ono lub moze naraza¢ na szwank
funkcje znaku jako znaku zarejestrowanego dla zabawek.

1998 opinia rz. g. J. Kokott z 14.04.2011 r., C-119/10, pkt 21.
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ktora jest w pelni niezalezna od spornych oznaczen. Zdaniem rzecznik, wlasciwy krag

odbiorcéw nie byl w stanie powigzac ustug rozlewni z danym znakiem.

Konkluzja zaproponowana w opinii przez rzecznik zostala zaaprobowana przez Trybunat
w orzeczeniu prejudycjalnym. Sad stwierdzil, ze w opisanym stanie faktycznym rozlewnia
nie uzywala znakéw towarowych, a jedynie wykonywala na zaméwienie techniczng czgsé
procesu produkcji towaru koncowego. Tym samym, dziatania Winters stwarzaty techniczne
warunki niezbedne do tego, by osoba trzecia mogla dokonywaé uzywania znaku'?%.
Trybunat stwierdzit takze — obok gtownego nurtu rozwazan — ze §wiadczona przez Winters
ustuga nie wykazywata podobienstwa do towarow, dla ktérych zostaty zarejestrowane znaki

towarowe'°10,

Wyrok wzbudza watpliwosci w pismiennictwie, nie tylko w odniesieniu do koncepcji

tworzenia technicznych warunkéw niezbednych do uzywania znaku'%!!

. Sporna okazuje si¢
sama kwalifikacja czynno$ci realizowanych przez Winters. Zdaniem M. Bohaczewskiego,
stanowisko Trybunalu, w mys$l ktorego spotka $wiadczyla ustugi rozlewania napoju,
a nie dokonywata potaczenia oznaczenia z towarami, jakimi sg napoje, jest zupetnie
nieprzekonujace'®'?. W tym samym duchu wypowiada sie K. Szczepanowska-Koztowska.
Zdaniem powolanych autoréw, podmiot $wiadczacy ustuge rozlewu napojow do puszek
dokonuje czynno$ci polegajacej na laczeniu towaru z oznaczeniem, ktdra jest zastrzezona
dla uprawnionego. Kolejno$¢ aktéw, a takze sposob, w jaki sg one realizowane,
1013

sa bez znaczenia dla ustalenia, ze doszto do potaczenia znaku z towarem “'°, a zatem

do wkroczenia w sfer¢ wylacznosci.

Omowiony przyktad wskazuje, z jakimi problemami moze mierzy¢ si¢ sad, ustalajac,
czy osoba trzecia podejmuje eksploatacj¢ oznaczenia w odniesieniu do towarow czy ustug.
Nalezy pamigta¢, ze zamach w postaci podwdjnej identycznosci nastepuje jedynie,
gdy bezprawna eksploatacja dotyczy identycznych oznaczen oraz identycznych substratow.
Nawet przy zatozeniu, ze Winters uzywala znakow — a nie jedynie stwarzala techniczne

warunki do uzywania ich przez osoby trzecie - pojawia si¢ pytanie: czy poslugiwanie si¢

1009 C-119/10, pkt 30.

1910 1hidem, pkt 31.

101 K Szczepanowska-Koztowska, Creation of Technical Conditions for Use or Infringement — The Meanders of
the Warehouse Keeper’s Liability in Light of CJEU Judgment C-567/18 Coty Germany, IIC 3/2021, s. 272 i n.
912 A1 Bohaczewski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 154, Nb 21.

1018 K Szezepanowska-Koztowska, Creation, s. 274.
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oznaczeniem nastepowato w odniesieniu do towaru, jakim jest napoj, czy do ushlugi

jego rozlewu?

Zagadnienie jest delikatne, a ocena powinna by¢ w zwigzku z tym wywazona.
Jak wyjasniono w rozdziale drugim, kwalifikacja czynnosci produkcyjnych jest uzalezniona
od tego, czy dana czynno$¢ uczestniczy w obrocie handlowym i konkuruje z innymi
poréwnywalnymi czynnos$ciami. Jezeli tak, to jest ustuga. Jezeli jednak czynno$¢ produkcyjna
jest realizowana wewnatrz przedsi¢biorstwa, to nie stanowi ustugi. W opisanym stanie
faktycznym podmiot dokonujacy rozlewu napoju $wiadczyl usluge na przedmiotach
opatrzonych znakiem towarowym. Nie dokonywat jednak eksploatacji oznaczenia
w odniesieniu do towaru. Puszki, jak i ekstrakt stuzacy do wytworzenia napoju, nie stanowity
wiasnosci Winters. Dla uslugodawcy nie miata znaczenia okolicznos$¢, czy na pojemnikach
znajdowaly sie jakiekolwiek oznaczenia, w tym stanowigce przedmiot praw osob trzecich.
Wydaje sig, ze sam akt potaczenia towaru z oznaczeniem w istocie mial charakter techniczny
w takim znaczeniu, ze nie byt ukierunkowany na pehienie przez znak funkcji odrézniajace;j
ze wzgledu na pochodzenie. Trzeba bowiem pamigtaé, ze Winters nie wprowadzato do obrotu
gotowych produktow. Z drugiej strony nie trudno nie dostrzec, ze sprawa dotyczy
specyficznego rodzaju towarOw — napojow, a zatem cieczy, ktére w obrocie nie funkcjonuja
samodzielnie. Ze wzgledu na plynny charakter sg one wprowadzane do obrotu w pojemnikach.
Chociaz Winters samodzielnie nie umieszczala znaku na puszkach, to wytwarzala napgj
poprzez dodanie do dostarczonego ekstraktu wody (i ewentualnie kwasu weglowego),
a nastepnie rozlewata go do puszek. Dokonywata zatem czynnos$ci polegajacej na umieszczeniu
oznaczenia na towarze lub jego opakowaniu, ktora jest zastrzezona dla uprawnionego.
Wydaje si¢ wobec tego, ze kierunek nadany przez Trybunal ma na celu zabezpieczenie
ustugodawcow uczestniczacych w procesach produkcyjnych przed odpowiedzialnoscia z tytutu
naruszenia praw do znakow. Swiadczy¢ o tym moze tre$¢ opinii w sprawie. Rzecznik generalna
podkreslita w niej, ze uwzglednienie w ramach oceny naruszenia okolicznos$ci takich jak:
wiedza ustugodawcy o naruszeniu lub powszechna znajomo$¢ czy renoma oznaczen -
powodowatoby nadmierne ryzyko dla wielu podmiotow, w tym rozlewni oraz przedsigbiorstw
zajmujacych si¢ pakowaniem towaréw lub wytwarzaniem opakowan na zlecenie o0sob
trzecich'”'*. Nie s3 one bowiem w stanie zagwarantowa¢, ze wybrane przez zleceniodawcow

oznaczenia nie naruszaja praw do znakdéw towarowych.

1914 opinia rz. g. J. Kokott z 14.04.2011 r., C-119/10, pkt 32-34.
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Wydaje si¢, ze orzeczeniem Frisdranken Industrie Winters Trybunal podjal probe
pogodzenia réznych intereséw, chociaz zaproponowana argumentacja moze wywotywaé
watpliwosci. Warto by¢ moze odwotac si¢ do zaproponowanego w krajowej nauce przedmiotu
pogladu, zgodnie z ktorym przepis art. 154 pkt 1 p.w.p. nalezy interpretowac z uwzglednieniem
koniunkcji miedzy umieszczeniem znaku na towarach i ich wprowadzeniem do obrotu!°'’.
Uzywanie znaku towarowego polega wowczas w szczegdlnosci na umieszczaniu tego znaku
na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu
tych towaréw do obrotu. Zwienczeniem czynnosci produkcyjnych, w ramach ktorych dochodzi
do umieszczenia znaku na towarach, ma by¢ ich wprowadzenie do obrotu. Tylko wowczas
mozna mowic¢ o relewantnym prawnie uzywaniu znaku. W dyrektywie umieszczanie znaku
towarowego na towarach lub ich opakowaniach stanowi samodzielng i niezalezng postac
uzywania znaku, a zatem przedstawiona w krajowej nauce koncepcja nie mogtaby znalez¢
zastosowania. Zamiast tego Trybunat postuguje si¢ koncepcja, w mys$l ktorej te same czynnosci
moga stanowi¢ uzywanie znaku albo jedynie stwarzaé techniczne warunki do jego uzywania
przez inne podmioty. Warunkiem jest ustalenie, czy eksploatacja znaku nast¢puje w ramach
wiasnej komunikacji handlowej konkretnego podmiotu. Tym samym wydaje si¢, ze Trybunat
na gruncie przepisOw o naruszeniu prawa na znak przyjmuje poglad, ze uzywanie konstytuujace
naruszenie nast¢puje pod warunkiem, ze jest ono publiczne. Nalezy przyznaé racj¢ tym
autorom, ktorzy kwestionujg taki podzial. Nie daje si¢ on bowiem pogodzi¢ z tekstem
dyrektywy, a takze z obiektywnym charakterem odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia prawa
ochronnego. Zamiar, jakim moglo by¢ objegcie ochrong podmiotdéw zaangazowanych
w produkcje towardow, zostal w istocie zrealizowany w ramach quasi prawotworcze]

dziatalnosci Trybunatu.

I1. Identycznos¢ oznaczen

Naruszenie prawa ochronnego w postaci okre$lonej w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.
nastepuje, gdy przedmiotem eksploatacji jest oznaczenie identyczne w relacji do znaku
zarejestrowanego. Te posta¢ zamachu okresla si¢ niekiedy mianem reprodukcji. Ocenie nalezy
podda¢ znak, ktory jest przedmiotem prawa wytacznego w takiej postaci, w jakiej zostat

przedstawiony w rejestrze oraz oznaczenie uzywane przez osobe trzecig.

1915 Jest to jeden z argumentéw prezentowanych w nauce za jednolitym pojeciem uZywania, ktorego cecha jest
rzeczywistos¢ eksploatacji — zob. U. Prominska, w: E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo wlasnos$ci
przemystowej, s. 331.
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Poczatkowo nie byto jasne, czy zakres podwojnej identyczno$ci rozciagga si¢ na te stany
faktyczne, w ktérych dochodzi do tzw. reprodukcji czgsciowej (contrefacon partielle), a zatem
przejecia i uzywania wylacznie charakterystycznego elementu zarejestrowanego znaku.
W doktrynie niekiedy kwalifikowano jako naruszenie w tej postaci takze te przypadki, gdy
zarejestrowane oznaczenie jest uzywane w potaczeniu z innymi elementami, o ile nie majg one
wplywu na tozsamosé znaku (adjonction inopérante)'°'®. Zwtaszcza w nauce i orzecznictwie
francuskim podchodzono do tej kwestii raczej liberalnie!?!’. Watpliwosci w tym zakresie
sktonily sad francuski, ktory mial za zadanie poroéwnac zarejestrowany znak Arthur
z uzywanym w obrocie oznaczeniem Arthur et Félicie, do skierowania pytan prejudycjalnych
do Trybunatu Sprawiedliwosci. Ten orzekl, ze warunek identyczno$ci znakow nalezy
interpretowaé $ci$le, co powoduje, Ze oba oznaczenia musza byé takie same!‘®,
Jezeli osoba trzecia postuguje si¢ oznaczeniem innym od znaku zarejestrowanego, to nie jest
spelniony warunek identyczno$ci oznaczen, cho¢by roznice migdzy nimi byly niewielkie.
Wiasciwa kwalifikacjg jest wowczas niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcow w blad.

Podwdjna identyczno$¢ wymaga zatem petlnego odtworzenia znaku.

W przywolanym orzeczeniu Trybunal podkreslit jednak, Ze ocena identycznos$ci
oznaczen powinna by¢ dokonywana z perspektywy przecigtnego konsumenta.
Jak za$ wiadomo, klientela nie ma z reguly mozliwosci bezposredniego porownania znakow.
Niektore elementy oznaczen umykaja uwadze odbiorcow. Pozwala to na pewng elastyczno$¢

1019

sadow Z tego wzgledu przyjmuje si¢, ze nieznaczne rdéznice W oznaczeniach,

ktore pozostajg niezauwazone przez odbiorce, nie zmieniajg oceny. W pismiennictwie postuluje

sig, by margines odmienno$ci ujmowaé bardzo wasko!'%%.

Takie stanowisko nalezy
zaaprobowac. Jako przyktad dopuszczalnych réznic mozna przywota¢ wyrok SO w Warszawie,
ktory uznat za identyczne znak: /ICEBAR oraz oznaczenie: [CE BAR. W uzasadnieniu sad

wyjasnil, ze ,,r6znica wizualna sprowadzajaca si¢ do zastosowania pisowni tacznej ICEBAR lub

1918 A1 Mazurek, Naruszenie prawa, s. 36.

917 B. Isaac, R. Joshi, What Does Identical Mean?, EIPR 2005, 27(5), s. 184.

1918 wyr. ETS z 20.03.2003 1., C-291/00, LTJ Diffusion, ECLI:EU:C:2003:169, pkt 50 ; U. Hildebrandt, w: EU
Trade Mark, s. 136; E. Skrzydlo-Tefelska, M. Zuk, w: European Union Trade Mark, s. 366.

919 U, Prominska, Prawo z rejestracji, s. 115; B. Isaac oraz R. Joshi podkreslajg, ze konkluzja Trybunatu jest
niejasna. Z jednej bowiem strony wymaganie identyczno$ci nalezy interpretowac $cisle, z drugiej za§ — ocena
winna by¢ dokonywana z perspektywy wilasciwego kregu odbiorcéw. Rezultat obiektywnego poréwnania
oznaczen oraz poréwnania ich z perspektywy przecigtnego konsumenta w wielu przypadkach rézni si¢ — zob. B.
Isaac, R. Joshi, What Does, s. 185.

1920 B Isaac, R. Joshi, What Does, s. 186-187; M. Bohaczewski, £. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do
art. 296, Nb 112; H. Fedorowicz, w: Prawo, s. 477; P. Podrecki, w: Prawo, s. 1423; R. Skubisz, M. Mazurek,
Wzgledne podstawy, s. 146 i n.; A. Jaeger-Lenz, w: G.N. Hasselblatt (red.), European Union Trade Mark
Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, second edition, 2018, s. 228-229.
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rozdzielnej ICE BAR jest w istocie niedostrzegalna dla przeci¢tnego, dobrze zorientowanego
odbiorcy tego rodzaju ustug”!®?!. Nie stwierdzono za$ identycznosci miedzy oznaczeniem
MILLENIUM  INSURANCE  COMPANY  LIMITED oraz  znakiem  Millenium.
Oceny tej nie zmienit fakt, ze dodatkowe elementy pozniejszego oznaczenia maja wylacznie

informacyjny charakter!'%?2,

Na zakonczenie tej czeSci rozwazan wypada zasygnalizowaé problem zwigzany
z metodyka oceny identycznos$ci oznaczen. Przyjecie perspektywy przecietnego odbiorcy
sprawdza si¢ w odniesieniu do znakéw typowych, czyli slownych, graficznych
i kombinowanych. Jezeli jednak poréwnanie ma dotyczy¢ niekonwencjonalnych postaci
przedstawieniowych, to trudno jest okresli¢, kiedy granica nieznacznych réznic, ktoére pozostaja
niezauwazone przez odbiorcg, zostaje przekroczona. Dotyczy to na przyktad znakow
dzwigkowych, multimedialnych, ruchomych, bezkonturowych kolorow lub oznaczen
przedstawiajacych zagospodarowanie powierzchni sprzedazowej. Wydaje si¢, ze odbiorca
ma naturalnie znieksztalcony obraz oznaczen nietypowych. Niekiedy musi polegac
na zmystach innych niz wzrok — jak w przypadku dzwickow — badz uzupeknia postrzeganie
znaku dodatkowymi zmystami. Detale znakow niekonwencjonalnych z reguty umykaja uwadze
odbiorcéw. Moze to prowadzi¢ do sytuacji, w ktorej znaki jedynie podobne sg postrzegane
przez klientele jako identyczne. Z drugiej strony, poréwnanie dokonane przez ekspertow,
na przyktad bieglych, przeczy takim ustaleniom i ujawnia wiele réznic w znakach.
Ta kwestia, cho¢ by¢ moze nie zajmuje obecnie sadow, powinna zyska¢ na znaczeniu
w najblizszej przysztosci. Nalezy postawi¢ pytanie: czy identyczno$¢ w tego rodzaju
przypadkach powinno si¢ ustala¢ mimo wszystko w sposdb obiektywny, wbrew utrwalonej

praktyce oceny z perspektywy wlasciwego kregu odbiorcow?

Majac na uwadze, ze podwdjna identycznos$¢ nie stanowi jedynej mozliwej postaci
zamachu na wylgczno$¢, nalezy postulowa¢, aby wymagania tej formy naruszenia
byly interpretowane $cisle. Oznaczenia, ktérych sposob postrzegania jest utrudniony
ze wzgledu na forme, nalezy poréwnywac bezposrednio. To zagadnienie pozostaje jednak

otwarte.

1921 wyr. SO w Warszawie z 22.02.2007 r., XXII GWzt 8/06.
1922 dec. 1. Izby Odwotawczej OHIM z 24.11.2011 r., R 696/2011-1.
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§ 3. Niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcéow w blad

Niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcow w blad, czyli ryzyko konfuzji
(nazywane rowniez, wzorem regulacji francuskiej, imitacjg), jest najczgsciej wystepujaca
w obrocie postacig zamachu na wylgczno$¢ ptynaca z rejestracji znaku. Mozna je okresli¢ jako
,nasladownictwo, ktére szuka zamaskowania”!%?®. Jest to centralne pojecie prawa znakow
towarowych!'%%*, Wyraza si¢ ono w mozliwoéci btednego, nicodpowiadajacego rzeczywistosci,
przypisania pochodzenia handlowego oznaczonego towaru lub ustugi przez przecigtnego
konsumenta. Ochrona przed takim ryzykiem stanowi zatem wyraz prawnego zabezpieczenia
podstawowej funkcji znaku, jaka jest wskazywanie zrodta pochodzenia handlowego towarow

lub ustug.

Ta posta¢ naruszenia jest uregulowana w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Z brzmienia przepisu
nalezy wyprowadzi¢ wniosek, ze ryzyko konfuzji moze wystapi¢ w trzech sytuacjach.
Po pierwsze, dzieje si¢ tak wowczas, gdy osoba trzecia postuguje si¢ w obrocie oznaczeniem
identycznym do znaku zarejestrowanego na rzecz uprawnionego dla odr6znienia towardéw
lub ustug jedynie podobnych do tych objetych prawem. Po drugie, ryzyko pomytki moze zajs¢,
gdy osoba trzecia eksploatuje oznaczenie podobne do znaku zarejestrowanego w odniesieniu
do ustug identycznych do ustug wskazanych w rejestrze. Po trzecie, niebezpieczenstwo
wprowadzenia w btad jest mozliwe, gdy osoba trzecia uzywa znaku podobnego do znaku

zarejestrowanego dla odrdznienia towarow lub ustug podobnych do ustug objetych rejestracja.

Zasadnicza przestankg naruszenia w wymienionych powyzej przypadkach jest ryzyko
wprowadzenia odbiorcéw w btad, ktore — zgodnie z tekstem p.w.p. oraz dyrektywy 2015/2436
— obejmuje w szczeg6élnosci ryzyko skojarzenia znaku pdZniejszego ze znakiem
wczesniejszym. Ryzyko konfuzji moze mie¢ charakter bezposredni lub posredni'®%.
Bezposrednie niebezpieczenstwo wprowadzenia w biad wystepuje, gdy przecietny odbiorca
moze btednie uznaé, ze towary lub ustugi odrdzniane oznaczeniem naruszyciela pochodza

z przedsigbiorstwa uprawnionego do zarejestrowanego znaku. Posrednie ryzyko pomyitki

zachodzi, gdy - w opinii wlasciwego kregu odbiorcow - towary lub ustugi opatrzone znakiem

1923 UJ. Promiriska, Prawo z rejestracji, s. 115.

1924 . Hildebrandt, w: EU Trade Mark, s. 138; 4. Jaeger-Lenz, w: European Union Trade Mark, s. 231; R. Skubisz,
M. Mazurek, Wzgledne podstawy, s. 148; M. Mazurek, Podobienstwo towarow (ustug) jako kryterium oceny
niebezpieczenstwa wprowadzania w btad co do pochodzenia towardéw (ustug) w prawie wspdlnotowym, Rz. Pat.
2/2008, s. 18.

1928 wyr. ETS z 11.11.1997 1., C-251/95, SABEL przeciwko Puma, Rudolf Dassler Sport; ECLI:EU:C:1997:528,
pkt 16.
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naruszyciela nie pochodza z przedsigbiorstwa uprawnionego, ale migdzy przedsigbiorstwem
uprawnionego i naruszyciela zachodza zwiazki organizacyjne, prawne lub gospodarcze.
Wypada doda¢, ze - wbrew dostownemu brzmieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. - samo ryzyko
skojarzenia dwdch znakow nie jest rOwnoznaczne z ryzykiem pomyiki ani tez nie stanowi jego
alternatywy!?%°. Jest to pojecie o szerszym zakresie tre$ciowym. Skojarzenie oznaczen,
jezeli nie towarzyszy temu ryzyko konfuzji, nie wystarcza do ustalenia bezprawnego zamachu

na wylacznos¢ uprawnionego.

W  motywie 16 preambuly dyrektywy 2015/2436 zastrzezono, ze ocena
prawdopodobienstwa  wprowadzenia w  blad zalezy od wielu  czynnikow.
Ustawodawca unijny wyroznia ws$rdd nich rozpoznawalno$¢ znaku na rynku, stopien
podobienstva miedzy oznaczeniami oraz oznaczanymi towarami lub ustugami.
Te trzy czynniki stanowig normatywne kryteria oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia
odbiorcéw w btad. Ich wypadkowa ma by¢ ryzyko konfuzji przy zalozeniu ich wzajemne;j
wspotzaleznoséci. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze ocena tego ryzyka powinna mieé
charakter cato$ciowy. Oznacza to, ze w jej ramach trzeba wzia¢ pod uwage wszystkie istotne
okolicznosci faktyczne. Z drugiej strony, ryzyko pomytki stanowi konstrukcje¢ normatywnag
ustalang w oparciu o metod¢ abstrakcyjng. Polega ona na uwzglednieniu w ramach globalnej
oceny ryzyka konfuzji wylacznie czynnikow normatywnych. Okolicznosci sprzedazowe,
takie jak: roznice w cenach lub zastrzezenia handlowe co do nieoryginalnego pochodzenia
towarow/ustug, w ramach metody abstrakcyjnej sa zasadniczo pomijane. Ich rola moze ujawnic¢
si¢ w szczegblnych przypadkach. Czynniki nienormatywne powinny zatem by¢ uwzgledniane
w ramach oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcéw w btad na gruncie prawa znakow
towarowych wytacznie wyjatkowo. Zasadg jest bowiem abstrakcyjna metoda ustalania ryzyka
pomytki. Wypada doda¢, Ze nienormatywne okolicznosci maja dziatanie kierunkowe
— moga ostabia¢ badz eliminowa¢ ryzyko konfuzji albo mogg je wzmacniad.
Do pierwszej grupy zalicza si¢ dlugotrwate, réwnolegle uzywanie oznaczeh na rynku.
Czynnikiem, ktoéry wzmacnia ryzyko pomytki, jest istnienie rodziny (serii) znakoéw
towarowych. Ustalenie zamachu na wytagczno$¢ w tej postaci powinno by¢ zatem poprzedzone

analizg pieciu okoliczno$ci'%%’:

1. badanie identycznosci lub podobienstwa przeciwstawianych towaréw lub ustug;

1926 1hidem, pkt 26; wyr. NSA z 12.03.2019 r., IT GSK 382/17, Legalis nr 1940305; wyr. SN z 12.10.2005 r., I1I
CK 160/05, Legalis nr 72857; w literaturze zob. I. Fhima, D. S. Gangjee, The Confusion, s. 6-7.
1927 M. Senftleben, Buropean Trade Mark, s. 322.

303



badanie identycznosci lub podobienstwa przeciwstawianych oznaczen;
ustalenie rozpoznawalno$ci (sity odrdzniajacej) zarejestrowanego znaku;

ewentualne uwzglednienie nienormatywnych czynnikow oceny;

A I S

catosciowa ocena niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcow w biad.

W ramach uwag wprowadzajacych trzeba jeszcze wskazaé, ze niebezpieczenstwo
wprowadzenia w btad jest ustalane z perspektywy modelowego przecietnego konsumenta.
Jest nim osoba dobrze poinformowana, nalezycie uwazna i ostrozna'??8. Model ten ma charakter
abstrakcyjny 1 normatywny. Jego zrekonstruowanie oraz ustalenie jego reakcji stanowi zadanie
sadu orzekajacego. Aby okresli¢ ten model, konieczne jest ustalenie wiasciwego kregu
odbiorcow, ktory sktada si¢ z aktualnych lub potencjalnych nabywcow towaréw lub ustug
odréznianych przez zarejestrowany znak. Cechg decydujaca o ustaleniach w tym zakresie jest
charakter towaréw lub ustug!®?°. Nastepnie nalezy zrekonstruowaé typowe cechy przecietnego
odbiorcy. Ich catoksztalt umozliwia stwierdzenie, jakg wiedza o §wiecie dysponuje przecigtny
odbiorca, jakie posiada zdolnos$ci percepcji tej wiedzy oraz w jaki sposéb pochodzi
do przekazoéw komercyjnych!®?. Model przecietnego konsumenta, ktory jest osobg ostrozna,
racjonalng, zaklada, Ze charakteryzuje go pewna doza krytycyzmu do komunikatow
realizowanych przez oznaczenia odrézniajace. Te cechy odbiorcy maja znaczenie
z tego wzgledu, ze stuza zrekonstruowaniu typowego, hipotetycznego wzorca zachowania
przecigtnego nabywcy towaréw lub ustug. Oznacza to zarazem, ze w procesie 0 naruszenie
nie jest wymagany dowod rzeczywistych reakcji konsumentow w postaci badan rynkowych
lub opinii biegtych!®!. Normatywna metoda ustalania reakcji rzeczywistych i potencjalnych
nabywcoéw towarow lub ustug jest przedmiotem krytyki ze strony czesci nauki.
Wskazuje sie, ze zrekonstruowany model przecigtnego odbiorcy i jego hipotetyczne reakcje
zakupowe nie odpowiadaja rzeczywistym zachowaniom konsumenckim. Proponuje si¢ wobec
tego alternatywny model oparty na podejSciu empirycznym znanym z psychologii

behawioralno-poznawczej'®*?. Nakazuje on uwzglednia¢ fakty empiryczne zwigzane

1028 \wyr. ETS z 22.06.1999 r., C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, ECLI:EU:C:1999:323, pkt 26.

1929 R Skubisz, M. Mazurek, Wzgledne podstawy, s. 167.

1930 1hidem.

1931 Ihidem; M. Bohaczewski, £. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 296, Nb 148; zob. jednak wyr.
ETS z 16.07.1998 r., C-210/96, Gut Springenheide i Tusky przeciwko Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt,
ECLIL:EU:C:1998:369, pkt 37, w ktérym ETS dopuscit mozliwo$¢ uwzglednienia dowodu z wynikéw badan
konsumenckich lub opinii biegtych wéwczas, gdy sad ma szczegdlne trudnosci z oceng hipotetycznej reakcji
przecigtnego odbiorcy. Wyrok zapadt na kanwie rozporzadzenia Rady (EWG) 1907/90 z 26.06.1990 r. w sprawie
niektorych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. L 173 2 6.7.1990, p. 5—11).

1932 4 Falkowski, Podobienstwo oznaczeh a niebezpieczefistwo wprowadzenia w blad: perspektywa
psychologiczna, w: R. Skubisz (red.), Znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2019, s. 99-118; U. Hildebrandit,
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z obecnoscig poréwnywanych oznaczen na rynku i jej wplywem na postrzeganie znakow

przez konsumenta.

I. Zasady oceny podobienstwa towarow i uslug

Zasadnicza przestanka prezentowanej postaci naruszenia prawa jest co najmniej
podobienstwo ustug objetych wylacznoscia oraz ustug lub towarow, dla ktorych osoba trzecia
uzywa oznaczenia. Okoliczno$¢, ze przeciwstawiane oznaczenia sg stosowane dla towarow
lub ustug niepodobnych, zawsze wytacza ryzyko pomyiki. Takie stanowisko jest powszechnie
prezentowane w orzecznictwie. W jednym z wyrokéw NSA wyjasniono, ze tylko ,,w przypadku
ustalenia identycznos$ci lub podobienstwa oznaczanych towardéw, celowa jest ocena dalszych
przestanek o ktorych stanowi wskazany przepis, tj. podobienstwa lub identyczno$ci oznaczen
oraz ryzyka wprowadzenia odbiorcow w biad”!%. W konsekwencji nalezy stwierdzi¢,
ze zasada specjalizacji, ktore poddane jest prawo ochronne, doznaje przetamania w relacjach
zewngtrznych. Ryzyko pomytki moze bowiem istnie¢ nawet wowczas, gdy eksploatacja
oznaczenia przez osob¢ trzecig dotyczy towaréw lub uslug nieobjetych wykazem
(nieidentycznych). Podobienstwo towarow lub wustug, jako przestanka naruszenia,
pozwala odrozni¢ te zachowania, ktore z cata pewnoscia nie stanowig wkroczenia w monopol
uprawnionego (nawet jesli polegaja na uzywaniu identycznego znaku), od tych,

ktore potencjalnie moga konstytuowac¢ naruszenie.

Podobienstwo towaréw lub ustlug wystepuje, gdy — z perspektywy przecietnego
konsumenta - mozna uznaé, ze poroOwnywane towary lub ustugi pochodza z tego samego
przedsigbiorstwa lub z przedsigbiorstw ze soba powigzanych (organizacyjnie, gospodarczo
lub prawnie)!?**. Na potrzeby badania przyjmuje sie, ze przeciwstawiane towary lub ushugi
sa opatrzone identycznym znakiem o wysokim stopniu sity odrdzniajacej'®®.
Zastosowanie perspektywy przecigtnego odbiorcy pozwala stwierdzi¢ podobienstwo nie tylko
migdzy towarami lub ustugami, ktore obiektywnie — na podstawie rzeczywistych warunkow

panujacych w obrocie — mozna okresli¢ jako takie. Podobienstwo nalezy przyjac

w: EU Trade Mark, s. 140-141; na gruncie prawa nieuczciwej konkurencji zob. takze 4. Tischner, K. Stasiuk,
Przecigtny normatywno-empiryczny konsument, czyli czego prawnik moze dowiedzie¢ si¢ od psychologa o
zachowaniach rynkowych konsumenta i co z tg wiedza moze zrobi¢?, w: M. Namystowska (red.), Reklama.
Aspekty prawne. Nowe wyzwania, Warszawa 2022, s. 65-67.

1033 wyr. NSA 7 4.07.2014 r., Il GSK 715/13, Legalis nr 1043452,

1034 R Skubisz, M. Mazurek, w: R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo wlasnosci
przemyslowej, Warszawa 2017, s. 752.

1935 Ibidem, s. 753; zob. wyr. WSA w Warszawie z 14.05.2014 r., VI SA/Wa 2938/13, Legalis nr 1065487.
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takze wowczas, gdy towary lub uslugi nie wykazuja zwigzku pozwalajagcego na taka
kwalifikacj¢ z punktu widzenia warunkow obrotu, ale odbiorcy sg przyzwyczajeni do wigzania
ich ze sobg. Dotyczy to na przyktad generalnie towardéw i ustug, ktore charakteryzuja si¢
tak daleko idagcymi réznicami wynikajgcymi z odmiennego charakteru, ze trudno stwierdzi¢
ich podobienstwo, kierujgc si¢ jedynie kryteriami ekonomicznymi. Przyjecie perspektywy
wiasciwego kregu odbiorcow relatywizuje te oceng. Bezsporne jest bowiem to, ze towary

1 ushugi moga by¢ na gruncie prawa znakéw do siebie podobne.

W zwigzku z tym zalozeniem klasyfikacja nicejska nie odgrywa istotnej roli w ramach
badania przestanki naruszenia, jaka stanowi podobienstwo towaréw i ushug.
Oznacza to, ze towary lub ustugi nalezace do tej samej klasy klasyfikacji nicejskiej wcale
nie musza by¢ do siebie podobne. Z drugiej strony nie mozna wykluczy¢ podobienstwa
migdzy towarami lub ustugami sklasyfikowanymi w roznych klasach. T¢ zasad¢ wyrazono

wprost w art. 33 ust. 7 rozporzadzenia 2017/1001.

Kryteria oceny podobienstwa towardw 1 ustug zostaly wskazane przez Trybunal
w wyroku z 1998 r. w sprawie Canon'®*¢. Orzeczenie to stanowi podstawe dalszych rozwazan.
Wceze$niej wyrozniano dwie metody podobienstwa towaréow 1 ustug: obiektywna
oraz subiektywng!®*’. Roznity sie one uwzglednieniem w ramach badania podobienstwa
towarow 1 ustug, takze rozpoznawalnosci chronionego znaku. Metoda obiektywna polegata na
etapowym badaniu przeslanek naruszenia. Najpierw badano podobienstwo towardw,
kierujac si¢ kryteriami ekonomicznymi. W takim ujeciu towary i ustugi nigdy nie byty do siebie
podobne'®®. W drugim etapie pordéwnywano przeciwstawiane oznaczenia. Metoda ta byta
charakterystyczna dla prawa niemieckiego. Z jednej strony dawata pewnos$¢ prawa, ale z drugiej

- byta sztywna i formalna'®’

, a przez to — nieuwzgledniajagca przemian technologicznych
1 procesOw rynkowych. Metoda subiektywna opierata si¢ na przeprowadzeniu analizy
podobienstwa towarow 1 uslug przy uwzglednieniu znajomosci znaku. Mniejszy stopien
podobienstwa towaréow lub ustug mogt by¢ kompensowany faktem, ze znak jest wysoce

rozpoznawalny.

1036 wyr. ETS z 29.09.1998 1., C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer,
ECLIL:EU:C:1998:442.

1037 Szczegdtows charakterystyke obu metod przedstawia R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 209-217; w
polskiej nauce zob. U. Prominska, Prawo z rejestracji, s. 98-101; R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 118-120.

1938 . Raynard, E. Py, P. Tréfigny, Droit de la propriété industrielle, LexisNexis, Paris 2016, s. 264.

1939 U, Promiriska, Prawo z rejestracji, s. 101.
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Trybunal w przywolanym wyroku opowiedzial si¢ za metodg subiektywna.
W orzecznictwie dominuje jednak tendencja do analizy podobienstwa towaréw w oderwaniu
od sity odrdzniajacej znaku. Te okoliczno$¢ uwzglednia si¢ dopiero w dalszej czg$ci badania.
Wydaje si¢ zreszta, ze takie podejscie zostato zaaprobowane przez prawodawce unijnego.
W  motywie 16 preambuty dyrektywy 2015/2436 wskazano rozpoznawalno$¢
(sitg odrozniajaca) znaku wczesniejszego jako normatywne kryterium niebezpieczenstwa
wprowadzenia odbiorcow w blad niezalezne od podobienstwa towarow lub ushug.
W wyroku sad unijny wyjasnil, ze ocena podobienstwa towarow lub ustug nastepuje
z uwzglednieniem wszystkich istotnych okolicznosci odnoszacych si¢ do tych towarow
lub ustug. Do okolicznos$ci takich nalezg m.in. natura towarow lub ustug, ich przeznaczenie,
sposob korzystania oraz okoliczno$¢, czy miedzy towarami lub uslugami zachodzi stosunek
konkurencji lub komplementarnosci!®®. Lista kryteriow, ktére nalezy uwzgledni¢ w toku
oceny, nie jest zamknieta. Dodatkowe okoliczno$ci obejmuja chociazby kanaty dystrybucii,

wlasciwy krag odbiorcow oraz typowe pochodzenie towardw i ustug!®!,

Ocena, czy towary lub ustugi sa podobne, powinna mie¢ charakter cato$ciowy.
Czynniki oceny wzajemnie si¢ przenikaja, a przez to nie jest mozliwa ich niezalezna analiza.
Jedna okolicznos$¢ najczesciej rezonuje na inne. Nalezy rozwazy¢ szeroko rozumiany zwigzek
techniczny i ekonomiczny pomiedzy poréwnywanymi towarami lub ustugami'®?,
Nie da si¢ takze okresli¢, jakie czynniki maja decydujace znaczenie. Jednocze$nie podkresla
si¢, ze niektore okolicznosci - takie jak identyczny sposob korzystania lub kanat dystrybucji -
nie sg istotne tak jak pozostale kryteria!®®. Wydaje sie, ze nie mozna a priori wylaczyé
znaczenia jakiegokolwiek czynnika oceny. Ich waga zalezy bowiem od konkretnego sektora
rynku, do ktérego nalezg poréwnywane towary lub ustugi'®**. Zniuansowana ocena dotyczy
zwlaszcza produktow farmaceutycznych, a przez to, jak si¢ wydaje, rowniez towardw 1 ustug
zwigzanych z tymi produktami. Nalezy przyjac, ze rezultatem oceny powinno by¢ ustalenie,

ze elementy wspolne przewazaja nad tymi rznigcymi poréwnywane towary lub ushugi!'®®.

1049 C.39/97, pkt 23.

1947 wyr. SPI z 21.04.2005 r., T-164/03, Ampafiance przeciwko OHMI - Johnson & Johnson (monBeBé),
ECLI:EU:T:2005:140, pkt 53.

1042 wyr. WSA w Warszawie z 16.10.2007 r., VI SA/Wa 965/07, Legalis nr 265800.

1043 Wytyczne EUIPO, s. 956.

1044 1 Fhima, D. S. Gangjee, The Confusion, s. 132.

1045 M. Mazurek, Podobienstwo towardow, s. 20; M. Bohaczewski, £. Zelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do
art. 132!, Nb 105.
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Podkresla si¢ ponadto, ze ocena powinna by¢ stata i stabilna, tzn. nie mozna uzna¢ tych
samych towarow lub ustug za podobne w jednej sprawie, a zarazem za niepodobne w inne;j'%4°.
Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze ustalenie podobienstwa towarow i ustug zawsze odbywa si¢
z punktu widzenia wtasciwego kregu odbiorcow. Nie jest zatem wykluczone, ze na podstawie
przedstawionych przez strony argumentéw 1 dowoddéw, sad dojdzie do wniosku,
ze postrzeganie przecietnego odbiorcy ulegto zmianie. Na tej podstawie organ moze przyjac
podobienstwo towaréw i ustug dotychczas uznawanych za niepodobne. Z tego wzgledu
formulowanie absolutnych regut dotyczacych statosci oceny podobienstwa ma ograniczong
przydatnos$¢. Sprzeciwia si¢ temu konieczno$¢ uwzglednienia percepcji klienteli, ktéra moze

ulegaé przeobrazeniom, cho¢by na skutek dostosowywania si¢ do proceséw gospodarczych.

Warto podja¢ probe sformutowania pewnych ogdlnych zasad, ktére moga by¢ stosowane
w ramach oceny podobienstwa uslug oraz ustug i towaréw. Nalezy w tym zakresie odr6znic¢
dwa przypadki. W pierwszym 2z nich naruszyciel uzywa oznaczenia identycznego
lub podobnego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do §wiadczonych przez siebie ustug.
Poréwnanie powinno wigc dotyczy¢ ustug objetych prawem wylacznym oraz ustug
Swiadczonych przez osobe trzecig. W drugim przypadku naruszyciel wykorzystuje oznaczenie
identyczne lub podobne do zarejestrowanego znaku uslugowego, ale jego dziatania odnoszg si¢

do towarow, a nie ustug. Nalezy zatem poréwnac towary i ustugi.

1. Podobienstwo uslug

Pierwsza sytuacja jest tatwiejsza w ocenie, bowiem poréwnywany rodzaj substratu
jest tozsamy - sg to ustugi. Ich podobienstwo nalezy ocenia¢ przy uwzglednieniu kryteriow
sformulowanych przez Trybunal w wyroku Canon oraz innych okolicznosci, jezeli maja
znaczenie. Ustugi sa do siebie podobne, jezeli z perspektywy przecigtnego odbiorcy mozna
im przypisa¢ to samo pochodzenie handlowe w szerokim uj¢ciu. Modelowy konsument
powinien wigc zatozy¢, ze pochodza one z tego samego przedsigbiorstwa badz

z przedsigbiorstw ze sobg powigzanych.

Ustugi moga mie¢ taki sam charakter (natur¢) wynikajacy z rodzaju §wiadczonych
czynnosci. W pierwszej kolejnosci nalezy ustali¢, jaka ustuga jest objeta prawem wylgcznym.

W drugim etapie trzeba okresli¢ ustuge $wiadczona pod znakiem przez osobeg trzecia.

1048 R Skubisz, M. Mazurek, w: System Prawa Prywatnego, s. 752.
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Badanie charakteru ustug powinno by¢ przeprowadzane z perspektywy przecigtnego
konsumenta. Wypada przy tym podkresli¢ znaczenie sformutowan zawartych w wykazie ustug
objetych rejestracjg. Im szersze okreslenie, tym bardziej og6lna musi by¢ klasyfikacja ustugi
jako ustugi danego rodzaju. Dla zobrazowania tego przypadku mozna wskaza¢ nastepujace dwa
przyktady. Zarowno udzielanie porad prawnych, jak 1 doradztwo w zakresie podatkéw,
sa czynnosciami, ktore polegaja na wspieraniu innych oséb z wykorzystaniem specjalistyczne;j
wiedzy prawniczej. Rodzaj tych ustug jest tozsamy. Ustalenia tego nie zmienia okoliczno$¢,
ze doradztwo w zakresie podatkow stanowi ustuge szersza i obejmujacag nie tylko kwestie
prawne. Dla kontrastu, wydaje si¢, ze nie maja takiej samej natury ustugi prawnicze w zakresie
wlasnosci intelektualnej oraz ustugi prawnicze w dziedzinie prawa rodzinnego.
Chociaz mozna stwierdzi¢ pewien zwigzek migdzy tymi uslugami, to jest on odlegty i bardzo
ogblny. Kolejnego przyktadu dostarcza wyrok WSA w Warszawie. Sad uznal, Zze ushugi
w zakresie ubezpieczen, prowadzenia spraw monetarnych oraz kantorow nie majg takiego
samego charakteru jak wustugi organizacji i1 funkcjonowania wzajemnych funduszy
inwestycyjnych, kupna i sprzedazy akcji i udziatéw oraz uslugi w zakresie trustow
inwestycyjnych!'%¥. Fakt, Ze porownywane ustugi mozna objaé jednym zbiorczym pojeciem
ustug prawnych albo finansowych, nie jest wystarczajacy do stwierdzenia ich podobienstwa.
Nalezy zatem w kazdym przypadku odnies¢ si¢ w pierwszej kolejnosci do tresci okreslen
zawartych w wykazie ustug objetych rejestracja. To ich zakres znaczeniowy wyznacza rodzaj

ustug, ktory stanowi przedmiot porownania.

PowyzZsza teza jest szczegdlnie istotna, gdy przedmiotem poréwnania sg ustugi zwigzane
z towarami: ustugi handlowe, rzemie$lnicze lub polegajace na naprawie, konserwacji 1 innych
podobnych czynnosciach. Tego rodzaju swiadczenia moga dotyczy¢ nieograniczonego zakresu
towaréow. Nalezy zatem dostatecznie precyzyjnie ustali¢ zakres ustug objetych prawem
oraz zakres eksploatacji oznaczenia przez osobeg trzecig. Dopiero wowczas mozna porownac
ushugi. O podobienstwie powinny decydowa¢ dwie okoliczno$ci: zblizony, niekoniecznie
identyczny, asortyment oraz takie samo miejsce $wiadczenia !,
Przykladowo, ustugi sprzedazy detalicznej win nalezy uzna¢ za podobne do ustug sprzedazy

detalicznej serow - pomimo faktu, ze wina 1 sery - jako towary - nie sg do siebie podobne.

Jest tak, poniewaz wskazane towary sg najczesciej oferowane w tych samych miejscach.

1947 wyr. WSA w Warszawie z 25.09.2019 r., VI SA/Wa 3079/15, Legalis nr 2247517.
1948 A Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 179; P. Strébele, Markenschutz, s. 724.
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Rodzaj uslug wplywa na ustalenie ich zamierzonego przeznaczenia'®®.

To druga okoliczno$¢ brana pod uwage w ramach oceny podobienstwa.
Zamierzone przeznaczenie jest determinowane gléwna funkcja porownywanych ustug.
Wiaze si¢ ono z ustaleniem potrzeby, ktora jest przez nie zaspokajana. Ustuga jest w zasadzie
wyrdzniana przez potrzebe, jaka zaspokaja. Przyktadowo, ustugi takséwkarskie majg takie
samo przeznaczenie jak ustugi transportowe przedsigbiorstwa autobusowego. Ustugi tworzenia
1 utrzymywania stron internetowych zaspokajaja za§ takie same potrzeby jako ushugi
udostegpniania przestrzeni internetowej (hostingu) w postaci tworzenia okreslonych produktow
w sieci internetowe;j'%?. Usuwanie danych przechowywanych w postaci elektronicznej w celu
uczynienia ich niemozliwymi do odzyskania ma taki sam charakter i przeznaczenie jak ustugi
polegajace na naprawie komputeréw. S3 to ustugi z zakresu technologii informacyjnych,

a ich celem jest umozliwienie korzystania z komputeréw w pozadany sposob!®!,

Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze zar6wno towary, jak i ushugi, moga by¢
wykorzystywane na wiele réznych sposobow. Z tego tez wzgledu wilasciwym kryterium
jest zamierzone przeznaczenie, a zatem takie, ktére w normalnych warunkach obrotu
przypisuje si¢ konkretnej ustudze. Takie przeznaczenie jest co do zasady tylko jedno.
Tytulem przyktadu, ustugi $wiadczone przez sieci SPA moga niekiedy przyczyniaé si¢
do poprawy dobrostanu psychicznego, ale nie jest to ich gldwne i zamierzone przeznaczenie.

Zaspokajana przez nie potrzeba sprowadza si¢ do poprawy kondycji ciata.

Trzecig okolicznos$cia, brang pod uwage w ramach testu Canon, jest sposob korzystania.
Stanowi on najczesciej pochodng charakteru lub zamierzonego przeznaczenia ustugi.
Wydaje si¢ jednak, ze w przypadku ustug nie moze by¢ mowy o sposobie korzystania.
Ustuga jest bowiem czynnoscia, a jej konsumpcja nastgpuje w momencie jej wytworzenia.
Mozna, co prawda, rozwaza¢ pewne analogie do sposobu korzystania w zakresie uslug
swiadczonych w Srodowisku cyfrowym, np. ustugi bankowe i ubezpieczeniowe sg dostepne
za posrednictwem dedykowanych do tego aplikacji. W tego rodzaju przypadkach mowa raczej
o sposobie udostepniania ustug, by¢ moze kanale ich dystrybucji, niz o korzystaniu z nich.

W  zwigzku z tym ta okoliczno$¢ nie znajduje zastosowania do ustug.

1049 1 Fhima, D. S. Gangjee, The Confusion, s. 109; M. Mazurek, Podobiefistwo towardw, s. 32.
1050 wyr. Sadu z 16.10.2013 r., T-388/12, Singer przeciwko OHMI - Cordia Magyarorszdg Ingatlanforgalmazé
Zartkoriien Miikodé (CORDIO), ECLI:IEU:T:2013:536, pkt 34.

1957 wyr. Sadu z 15.01.2013 r., T-451/11, Gigabyte Technology przeciwko OHMI - Haskins (Gigabyte),

ECLLI:EU:T:2013:13, pkt 51.
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Niezaleznie od powyzszego, kryterium sposobu korzystania ma niewielkie samodzielne

znaczenie nawet w odniesieniu do towarow' %2,

Kolejng okolicznoscig istotng na ptaszczyznie podobienstwa ustug jest ich konkurencyjny
charakter. Wystepuje on, jezeli jedna ustuga moze zosta¢ zastgpiona druga ustuga.
Konkurencyjno$¢ oznacza zatem ekonomiczng wymienno$¢ poréwnywanych ustug i wynika
bezposrednio z ich takiego samego (identycznego) zamierzonego przeznaczenia.

Dotyczy zatem towaréw lub ustug zamiennych!®*?, ktore sa kierowane do tej samej grupy

1054 1055

odbiorcow Przyktady stanowig ustugi wypozyczania filmow oraz ustugi kina ™°,
ustugi hotelarskie 1 ustugi krotkoterminowego najmu apartamentéw, a takze ushugi

restauracyjne oraz ustugi barowe.

Ostatnim  kryterium, wymienionym w wyroku Canon, jest komplementarny
(uzupehniajacy si¢) charakter ustug. W pismiennictwie wskazuje si¢, ze ten czynnik istotnie

1056

rozszerza koncepcje podobienstwa w prawie znakoéw oraz umozliwia ustalenie

podobienstwa w tych przypadkach, w ktérych pozostale kryteria sa wykluczone!'®’.
Komplementarnos¢ to stosunek zachodzacy miedzy ustugami, ktory polega na $cistym zwigzku
o charakterze funkcjonalnym'®>®. Wyraza si¢ on w tym, ze jedne ushugi sa nieodzowne
(konieczne) lub wazne dla korzystania z drugich. Konsumenci moga wowczas zakladac,
7ze za ich $wiadczenie jest odpowiedzialny ten sam przedsiebiorca lub przedsiebiorstwa
powigzane. Na podstawie orzecznictwa mozna sformutowa¢ dwie przestanki przemawiajace
za istnieniem komplementarno$ci. Sg to: tozsama grupa odbiorcéw oraz takie samo typowe

miejsce pochodzenia. Warto zaznaczy¢, ze te przestanki stanowig zarazem samodzielne,

chociaz nieujete w wyroku Canon, kryteria podobienstwa.

Pierwsza przestankg wskazujacg na komplementarnos¢ jest taki sam wilasciwy krag
odbiorcéw porownywanych ustug. Ustalenie, ze porownywane uslugi sa adresowane

do odmiennych odbiorcéw, w zasadzie wylacza ich komplementarny charakter.

1952 Wytyczne EUIPO, s. 943; M. Mazurek, Podobienstwo towarow, s. 24.

1053 wyr. Sadu z 4.02.2013 r., T-504/11, Hartmann przeciwko OHMI - Protecsom (DIGNITUDE),
ECLI:EU:T:2013:57, pkt 42.

1954 wyr. Sadu z 12.07.2012 r., T-361/11, Hand Held Products przeciwko OHMI - Orange Brand Services
(DOLPHIN), ECLI:EU:T:2012:377, pkt 45.

1058 Wytyczne EUIPO, s. 950.

1956 U/ Hildebrandt, w: EU Trade Mark, s. 145.

1957 M. Mazurek, Podobienstwo towardw, s. 25.

1958 wyr. SPI z 01.03.2005 r., T-169/03, Sergio Rossi przeciwko OHMI - Sissi Rossi (SISSI ROSSI),
ECLIL:EU:T:2005:72, pkt 60.
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Mozna generalnie wyr6ézni¢ ustugi kierowane wytacznie do profesjonalnych odbiorcow
oraz takie ustugi, ktore sa adresowane do ogotu spoteczenstwa!®’. Wiasciwy krag odbiorcow
jest odmienny, jezeli jedne z ustug objetych poréwnaniem sg kierowane do ogotu odbiorcow,
a drugie wylacznie do profesjonalistow. Oceny tej nie zmienia okolicznos$¢, ze wsrod ogodtu
spoleczenstwa sg podmioty fachowe, wyspecjalizowane w danej branzy. Dla zilustrowania tej
kwestii mozna wskaza¢, ze uslugi fryzjerskie nie sa komplementarne wzgledem szkolen
barberskich, poniewaz r6znig si¢ wtasciwym kregiem odbiorcow. Pierwsze z nich sg kierowane
do ogotu spoteczenstwa, a drugie jedynie do o0sOb wyspecjalizowanych w branzy

1 $wiadczacych ustugi barberskie.

Druga okolicznoscig przemawiajaca za komplementarnos$cig ushug jest takie samo
typowe (zwyczajowe) pochodzenie handlowe. Przyjmuje si¢, ze typowe handlowe pochodzenie
ustug jest takie samo, jezeli odbiorcy maja uzasadnione powody, by zatozy¢, ze porownywane
dobra s3 wytwarzane lub $wiadczone w ramach tego samego sektora rynku.
Nalezy podkresli¢, ze ta okolicznos$¢ nie jest rozumiana jak pochodzenie handlowe w znaczeniu
przyjetym dla oceny ryzyka konfuzji. Zwyczajowe pochodzenie w ramach tego samego sektora
ustala si¢ z odwolaniem si¢ do kmow-how oraz zwyczajéw  branzowych.
Przyktadowo, odbiorcy maja uzasadnione powody, by przyja¢, ze ustugi ekstrakcji zebow
sg S$wiadczone w tym samym miejscu, w ktérym realizowane s3 ustugi leczenia
zachowawczego zgbow. W orzecznictwie nie stwierdzono takiego samego typowego
pochodzenia handlowego ushug rozwoju 1 opracowywania oprogramowania informatycznego
gtéwnie dla sklepow internetowych 1 systemow autorskich w Internecie, zwtaszcza na potrzeby
dokonywania rezerwacji 1 zamowien pokoi hotelowych oraz zinformatyzowanych ustug

rezerwacji pokoi hotelowych!%®,

Komplementarno$¢ jest zatem taka okoliczno$cig, w ktorej uslugi powinny by¢
swiadczone tacznie, a taka koniecznos¢ wynika z uwarunkowan funkcjonalnych
lub technicznych. Przyktadowo, ustuga polegajaca na ekstrakcji z¢ba z reguty jest wykonywana
w ramach leczenia stomatologicznego. Oba $§wiadczenia pozostaja w Scistym zwigzku.
Jest to waskie ujecie komplementarnosci. Nalezy jednak zauwazy¢, ze ushugi -
w przeciwienstwie do towaréw - sg §wiadczone w tym samym momencie, w ktorym nastgpuje

ich konsumpcja. Konieczno$¢ tacznego s$wiadczenia dwoéch uslug w celu zapewnienia

1059 wwyr. ETS z 14.09.1999 r., C-375/97, General Motors, ECLI:EU:C:1999:408, pkt 24.
1080 wyr. SPI z 22.01.2009 1., T-316/07, Commercy przeciwko OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel),
ECLIL:EU:T:2009:14.
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ich funkcjonalnos$ci stanowi raczej rzadki przypadek w obrocie. W praktyce przyjeto sie
rozszerza¢ komplementarno$¢ na te stany faktyczne, w ktorych ustugi sg jedynie wzajemnie
istotne (wazne dla siebie). Trudno jednak nie dostrzec, ze istotnos¢ jednej ushugi
dla prawidlowego $wiadczenia innej ustlugi jest w zasadzie niemierzalna.
Granice migdzy komplementarno$cig uslug a jej brakiem sg wobec tego nieczytelne.
Mozna rozwazaé, jaki poziom wpltywu jednej ustugi na prawidlowe wyswiadczenie drugiej
ustugi czyni zado$¢ wymaganiu istotnosci. Wydaje sig¢, ze kryterium to powinno by¢ rozumiane
wasko. Koncepcja komplementarnosci, jako okolicznosci wskazujacej na podobienstwo,
wykracza poza tradycyjne rozumienie podobienstwa na gruncie prawa znakow.
Nalezy zatem postulowaé ostroznos¢ w stosowaniu tego kryterium oceny, zwlaszcza w sytuacji,
gdy komplementarno$¢ jest jedyng okoliczno$cia uzasadniajaca podobienstwo migdzy
porownywanymi uslugami. W  praktyce wywiedziono komplementarno$¢ ustug
architektonicznych i budowlanych, ktére moga by¢ §wiadczone za posrednictwem tej samej
sieci dystrybucji'®!, a takze ustug wynajmu sprzetu do przetwarzania danych i komputeréw
oraz hostingu stron internetowych!%2, Te pierwsze sa bowiem niezbedne do §wiadczenia ustug
hostingu, ktére umozliwiajg umieszczanie okreslonych tresci na serwerze dostawcy tych ustug
tak, aby uzytkownicy sieci mogli uzyska¢ do nich dostgp. Analogiczne rozstrzygnigcie
dotyczyto komplementarnosci ustug polegajacych na projektowaniu produktow oraz ushug

ich rozwoju'%%,

Komplementarno$¢ nalezy odrézni¢ od sytuacji, w ktorych laczne $wiadczenie dwoch
uslug nie wynika ze wzgledow funkcjonalnych. Korzystanie z ré6znych ustug w polaczeniu
najczegsciej jest wyborem konsumenta. Moze by¢ takze podyktowane preferencjami
zakupowymi 1 dostosowywaniem do nich oferty ustugodawcow. Nie stanowi wowczas
komplementarno$ci. Dla przyktadu, ustugi bankowe i1 ustugi w zakresie nieruchomosci
nie uzupelniajg si¢, pomimo faktu, ze konsumenci z reguty korzystajg z tych pierwszych w celu

1064

sfinansowania zakupu nieruchomosci Ustalenie, czy uslugi sa wzajemnie istotne

czy tez jedynie sa $wiadczone w polaczeniu, moze nastrgcza¢ trudnosci.

1961 wyr. Sadu z 09.04.2014 r., T-144/12, Comsa przeciwko OHMI - COMSA (COMSA), ECLI:EU:T:2014:197,
pkt 65-67.

1962 wyr. Sadu z 29.09.2011 r., T-150/10, Telefénica O2 Germany przeciwko OHMI - Loopia (LOOPIA),
ECLI:EU:T:2011:552, pkt 35-36.

1963 wyr. Sadu z 27.09.2016 r., T-450/15, Satkirit Holdings przeciwko EUIPO - Advanced Mailing Solutions
(luvoworld), ECLI:EU:T:2016:543, pkt 42.

1984 wyr. Sadu z 17.09.2015 r., T-323/14, Bankia przeciwko OHMI - Banco ActivoBank (Portugal),
ECLL:EU:T:2015:642, pkt 37.
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Ten problem mozna zilustrowa¢ za pomoca hipotetycznego przyktadu, w ktérym osoba trzecia
postuguje si¢ znakiem identycznym do znaku zarejestrowanego dla ustug hotelarskich
do odrézniania uslug SPA. Ustalenie komplementarno$ci w jej waskim ujeciu wymaga
stwierdzenia, ze jedna z wyzej wskazanych ustug jest konieczna do prawidtowego swiadczenia
drugiej. Ustugi SPA moga by¢ $wiadczone niezaleznie od wustug hotelarskich.
Mozna rozwazy¢, czy pordownywane ustugi sa wzajemnie istotne. Wydaje sie, ze tak nie jest.
W praktyce obrotu zdarza si¢ jednak, ze tego rodzaju ustugi sa taczone ze soba, czesto w formie
pakietow. Nalezy zatem sadzi¢, ze jest to przypadek lacznego §wiadczenia réznych ustug,
ktory nie jest wyrazem ich komplementarnosci. Ten przyktad dowodzi trudnosci odrdznienia
sytuacji, w ktorych poréwnywane ustugi wzajemnie si¢ uzupelniaja od takiej, w ktorej

ich wykonywanie jest taczone!%%.

Powyzsze rozwazania dotycza komplementarnosci funkcjonalnej. W praktyce EUIPO
1 orzecznictwie sagdow unijnych wyrdzniono obok niej takze komplementarnos$¢ estetyczng.
Dotyczy ona - co do zasady - towarow, zwlaszcza z sektora szeroko pojetej mody.
Nie mozna jednak wykluczy¢ dopuszczalno$ci stosowania tej konstrukcji takze na ptaszczyznie
ustug. Komplementarno§¢ estetyczna nie wynika z uwarunkowan funkcjonalnych,
a jest rezultatem wysitkow marketingowych producentéw i innych zjawisk wystgpujacych
w danej branzy. Okresla si¢ ja przez zwyczaje lub preferencje odbiorcow.
O komplementarno$ci estetycznej mozna mowi¢ wowczas, gdy osiggng one stadium
prawdziwej ,,potrzeby” estetycznej'°® z  perspektywy przecietnego konsumenta.
W jednym z wyrokow, w ktorym pordOwnanie dotyczylo toreb oraz obuwia, okreslono,
ze rezultatem potrzeby estetycznej ma by¢ przeswiadczenie wsrod wiasciwego kregu
odbiorcoéw, ze noszenie torby, ktora nie jest idealnie dobrana do ich obuwia, jest ,,nienormalne
lub szokujace”'%’. Chociaz to sformutowanie wskazywaloby na do$é¢ rygorystyczne ujecie
komplementarnosci estetycznej, to w pdzniejszym orzecznictwie podchodzono do tej
okolicznosci liberalnie. Zaktada si¢ bowiem, ze towary charakteryzuje komplementarnos¢
estetyczna, jezeli wynika to z autentycznej potrzeby estetycznej, a konsumenci traktuja

uzywanie taczne dwoch produktéw za normalne i zwyczajne!'%®. Towary te powinny byé

1985 1 Fhima, D. S. Gangjee, The Confusion, s. 120.

1066 T_169/03, pkt 62.

197 Ihidem.

1968 wyr. SPI z 11.07.2007 r., T-150/04, Miilhens przeciwko OHMI - Minoronzoni (TOSCA BLU),

ECLI:EU:T:2007:214, pkt 35-36; wyr. Sadu z 16.12.2009 r., T-483/08, Giordano Enterprises przeciwko OHMI -
Dias Magalhdes & Filhos (GIORDANO), ECLI:IEU:T:2009:515, pkt 27.
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ponadto produkowane lub dystrybuowane przez tych samych przedsiebiorcow!°%°.

Kolejng okoliczno$cig przemawiajacg za podobienstwem uslug jest ten sam kanat
dystrybucji. Ustugi sg podobne, jezeli sg oferowane, §wiadczone lub dostepne do sprzedazy
w tych samych miejscach (za posrednictwem tych samych kanalow dystrybucji).
Ta okoliczno$¢ ma coraz mniejsze znaczenie ze wzgledu na praktyke oferowania szerokiej
gamy ustug w ramach galerii handlowych, biurowcow lub platform sprzedazowych on-line.
Przecietny konsument jest bowiem §wiadomy, ze rdzne ustugi dostepne w jednym miejscu
sa z reguly $wiadczone przez niezaleznych przedsigbiorcoéw. Nalezy jednak sadzié,
ze konieczno$¢ interakcji migdzy ustugobiorca a uslugodawca zwigksza znaczenie

tej okolicznoéci na plaszczyznie oceny podobienstwa ustug!?’’.

Istotno$¢ tej okolicznosci ujawnia si¢ dwojako. Pierwsza grupa przypadkoéw dotyczy
ushug $wiadczonych w wyspecjalizowanych miejscach. Ten sam kanat dystrybucji z reguly
wynika z natury ustugi. Jezeli zatem uslugi okre$lonego rodzaju sa oferowane i §wiadczone
w tym samym miejscu, to nalezy przyja¢, ze taczy je ten sam kanal dystrybucji,
ktory wynika z tozsamego charakteru. Przyktadowo, zaréwno hosting stron internetowych,
jak 1 wynajem sprzetu do przetwarzania danych i komputeréw, sg oferowane w tych samych
specjalistycznych ~ sklepach informatycznych lub za posrednictwem Internetu!®’!.
Kanaty dystrybucji sa natomiast ré6zne w odniesieniu do ushug finansowych oraz ustug
zwigzanych z nieruchomo$ciami'’?2. Druga grupa przypadkéw dotyczy ustug majacych
powszechny charakter, ktore sg Swiadczone w wielu miejscach. Wowczas w ramach oceny
podobienstwa mozna uwzgledni¢ okoliczno$¢, czy sg one oferowane w ramach tego samego
dziatu galerii, supermarketu lub biurowca. Dla ilustracji, ustugi handlowe dotyczace artykutow
dla dzieci wydaja si¢ by¢ podobne do ustug handlowych w zakresie materiatow budowlanych
z tego wzgledu, ze moga by¢ oferowane w tych samych galeriach handlowych.

Z reguty jednak sg one zlokalizowane w innym dziale badz lokalu albo — w przypadku platform

sprzedazowych - na odrgbnej podstronie.

Warto przyblizy¢ stan faktyczny lezacy u podstaw orzeczenia WSA w Warszawie!?”?,

w ktorym poruszono zagadnienie wspolnego kanatu dystrybucji. Spor zostal wywolany

1089 T_150/04, pkt 37; T-483/08, pkt 28.

1070 R Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 247 i n.; K. Landolt, Die Dienstleistungsmarke, s. 90.

1971 T-150/10, pkt 38.

1972 wyr. Sadu z 10.06.2015 1., T-514/13, AgriCapital przeciwko OHMI - agri.capital (AGRI.CAPITAL),
ECLL:EU:T:2015:372, pkt 43.

1973 wyr. WSA w Warszawie z 03.09.2008 r., VI SA/Wa 491/08, Legalis nr 158428.
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wniesieniem sprzeciwu wobec rejestracji znaku slownego KARDIOMED przeznaczonego
dla ustug wynajmu lokali, w tym gabinetow do celow medycznych, oraz wynajmu sprzgtu
medycznego, urzadzen i aparatury medycznej. Podstawg sprzeciwu byl wczesniejszy znak
stowno-graficzny KARDIOMED zarejestrowany dla ustug medycznych oraz paramedycznych.
Urzad Patentowy oddalit sprzeciw. W ramach oceny podobienstwa ustug postuzyt si¢ ogélnym
sformutowaniem, ze nie pozostaja one w stosunku konkurencyjnym wzgledem siebie,
nie s3 komplementarne i s3 kierowane do roznego wlasciwego kregu odbiorcow.
Ustugi najmu sg adresowane do profesjonalistow z branzy medycznej, za$ ustugi medyczne —
do pacjentow. Sad administracyjny uchylit decyzje organu. Wyjasnit, ze podstawowe znaczenie
przy ocenie podobienstwa ustug ma ich rodzaj oraz miejsce $wiadczenia. Zdaniem sadu, ocena
przeprowadzona przez organ byla ograniczona do dostownej analizy termindéw zawartych
w porownywanych wykazach. W ramach powtérnego postepowania UPRP oddalit sprzeciw,

przyjmujac, Ze ustugi nie s3 podobne!?7*,

Przedstawione rozstrzygniecie ujawnia, z jakimi trudno$ciami wigze si¢ ustalenie
podobienstwa ze wzgledu na komplementarno$¢ ushug. Organ prawidtowo rozstrzygnat,
7ze ustugi wynajmu lokali, sprzetu medycznego, urzadzen 1 aparatury medycznej
nie s3 komplementarne wzgledem ustug medycznych i paramedycznych. R6zni je bowiem
wlasciwy krag odbiorcow. W ramach wczesniejszych uwag wyjasniono, Ze ustalenie
odmiennego wlasciwego kregu odbiorcow wyklucza komplementarnos¢.
Sad administracyjny przypisat wigksza wage takim okoliczno$ciom jak rodzaj ustug i miejsce
swiadczenia. Nalezy generalnie zaaprobowac takie ustalenie, chociaz nie powinno ono w tym
przypadku prowadzi¢ do uchylenia decyzji. Trudno jest zreszta mowi¢ o miejscu Swiadczenia

w przypadku ustug polegajacych na wynajmie, zwlaszcza jezeli dotyczy on rzeczy ruchomych.

Ostatnimi  wyrdéznianymi w orzecznictwie sadéw unijnych kryteriami oceny
podobienstwa ustug sa: wlasciwy krag odbiorcéw oraz typowe (zwyczajowe) pochodzenie
handlowe ushug, ktére zostaly przedstawione w ramach zagadnienia, jakim jest
komplementarno$¢ ustug. Mozna doda¢, ze ich znaczenie jest raczej pomocnicze i stuzy

wzmocnieniu podobienstwa wynikajacego z innych okolicznosci.

1974 wyr. WSA w Warszawie z 06.11.2012 r., VI SA/Wa 1204/12, Legalis nr 818706; zob. tez II GSK 715/13.
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2. Podobienstwo ustug i towarow

Drugi przypadek jest bardziej skomplikowany, bowiem dotyczy porownania ustug
1 towaréw. Ich podobienstwo wystepuje, gdy - biorgc pod uwage catoksztalt okolicznosci
sprawy, w opinii wlasciwego kregu odbiorcow - poréwnywane towary i ustugi sa produkowane
oraz $wiadczone przez to samo przedsigbiorstwo badz przedsigbiorstwa ze soba powigzane.
Wydaje si¢, ze badanie podobienstwa ustug oraz towarow powinno by¢ dwukierunkowe.
Najpierw nalezy ustali¢, czy zwigzek miedzy uslugami 1 towarami jest tego rodzaju,
ze whasciwy krag odbiorcow moze przypisa¢ osobie trzeciej, ktdéra uzywa oznaczenia
dla towarow, takze $wiadczenie uslug objetych wykazem. Druga kwestig, ktéra wymaga
rozstrzygnigcia jest to, czy dzialalno$¢ osoby trzeciej moze wywola¢ wrazenie, ze uprawniony
do znaku ustugowego poza $wiadczeniem ustug uzywa znaku takze w odniesieniu do towarow.
Ustalenie podobienstwa migdzy towarami 1 ustugami wymaga zatem, aby wlasciwy krag
odbiorcow byt identyczny. Odmienne grupy adresatdéw wykluczaja podobiefstwo!?”.
Aby zobrazowaé t¢ tez¢, mozna poshuzy¢ sie przyktadami. Ustugi przetwarzania tworzyw
sztucznych, ktorych adresatami sg podmioty profesjonalne wykorzystujace tworzywa sztuczne
w prowadzonej dziatalno$ci, nalezy uzna¢ za niepodobne do konkretnych rodzajow tworzyw
sztucznych, np. materialéw izolacyjnych, ktoérych przecigtnym odbiorca moze by¢ kazdy.
Ustugi bankowe oferowane spoteczenstwu nie dzielg tego samego kregu odbiorcéw z kartami
kredytowymi jako towarami. Sa one bowiem skierowane do profesjonalistow,
przede wszystkim do bankow. Kregi klienteli nie pokrywaja si¢ ze soba, a przez to ustalenie

zwigzku miedzy towarami 1 ustugami jest niemozliwe.

Wydaje si¢, ze dla ustalenia podobiefnstwa migdzy towarami i ustlugami mozna
pomocniczo zadac¢ cztery pytania. Po pierwsze: czy wlasciwy krag odbiorcow towarow jest taki
sam jak wlasciwy krag odbiorcow ustug? Po drugie: czy podmioty $wiadczace ustugi
okreslonego rodzaju z reguly zajmujg si¢ produkcja poroOwnywanych towarow?
Po trzecie: czy podmioty zajmujace si¢ produkcja porownywanych towaréw $wiadcza rowniez
okreslone ustugi? Po czwarte: czy wlasciwy krag odbiorcow tych towardéw i uslug moze
zaktada¢, ze migdzy podmiotem wprowadzajagcym do obrotu okreslone towary a podmiotem
swiadczacym ustugi zachodzg zwigzki gospodarcze? Odpowiedzi twierdzace na tak zadane

pytania powinny sktania¢ do ustalenia podobienstwa.

1978 Odmiennie na przyktadzie ustug handlu detalicznego oraz ushug handlu hurtowego M. Oberhardt, Die
Handelsdienstleistungsmarke, s. 186-187.
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Towary i ushigi zawsze sa niepodobne do siebie pod wzgledem charakteru!'®’s,

O ile bowiem cecha definiujaca towar jest najczesciej podstawowy sktadnik, materiat,
zasada dziatania lub stan fizyczny, o tyle charakter ustlugi wynika z rodzaju $wiadczonej
czynnosci. Ze wzgledu na to, ze trudno mowic o sposobie korzystania z ustug, nie jest mozliwe
ustalenie podobienstwa miedzy towarami 1 ustugami takze na tej plaszczyznie.

Podobienstwo nalezy zatem ustala¢ na podstawie innych okolicznoéci'?”’.

Jedng z okolicznosci przemawiajagcych za podobienstwem towardw 1 ustug
jest ich zamierzone przeznaczenie. Niektore ustugi i towary stuzg bowiem zaspokojeniu tej
samej potrzeby. Inaczej méwiac, t¢ samg ekonomiczng funkcje petni samodzielnie $wiadczona
w obrocie ustuga, jak i odrgbny od uslugi towar. Przykladem w tym zakresie sg ustugi
rzemie$lnicze polegajagce na wytworzeniu towaru okreslonego rodzaju oraz te towary.
Ustugi rzemies$lnicze, ktore polegaja na wytwarzaniu na zamowienie i wedlug wskazdéwek osob
trzecich mebli zaspokajaja taka samg potrzebg jak meble. Druga grupa przypadkéw obejmuje
swiadczenia polegajace na udostepnianiu towaréw oraz te towary. W warunkach obrotu
potrzeby zaspokajane przez towary i ushugi moga by¢ identyczne, chociaz umowy,
na podstawie ktorych sa $wiadczone uslugi oraz zbywane towary, sa odmienne.
Przyktadowo, leasing samochodow stanowiacy ushuge na gruncie prawa znakow jest podobny
do samochodow. Zaré6wno umowa leasingu, jak 1 sprzedaz samochodu, zaspokaja zblizong —
z perspektywy prawa znakow towarowych — potrzebe, jaka jest korzystanie z towaru.
Na tym tle warto podkresli¢, ze w wytycznych EUIPO przyjeto inne zapatrywanie.
W $wietle tego dokumentu ustugi wypozyczania lub wynajmu sg zasadniczo niepodobne
do wypozyczanych towardw, chyba ze w praktyce obrotu jest powszechne, ze producent

1078

towaré6w oferuje réwniez ushugi wypozyczania Przykladem s3a pojazdy 1 ushugi

wypozyczania pojazdow.

Przedstawione stanowisko moze budzi¢ watpliwosci. Zamierzone przeznaczenie
towarow 1 ustug polegajacych na wudostgpnieniu tych towaréw jest takie samo.
Zarowno towar, jak i ustuga, zaspokajaja te same potrzeby. Nalezy takze zauwazy¢, Ze to samo
zamierzone przeznaczenie wplywa na uznanie tych ustug 1 towardw za konkurencyjne
wzgledem siebie. Jest to kolejna okoliczno$¢ przemawiajaca za ich podobienstwem.

Przecigtny konsument moze dokona¢ wyboru, czy naby¢ wlasno$¢ rzeczy czy tez korzystacé

976 . Hildebrandt, w: EU Trade Mark, s. 144; Wytyczne EUIPO, s. 942.
977 U. Prominska, Znak ushugowy, s. 327; M. Trzebiatowski, w: Prawo, s. 821.
1978 Wytyczne EUIPO, s. 962.
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z ustugi polegajacej na jej czasowym udostepnieniu. Biorgc pod uwage rzeczywiste warunki
panujace w obrocie, trudno zgodzi¢ si¢ ze stanowiskiem wyrazonym w wytycznych EUIPO.
Ponadto, nalezy zauwazyé, ze takze w praktyce tego organu wydawane s3 decyzje
stwierdzajgce podobienstwo migdzy towarami a ustugami ze wzgledu na wspolne zamierzone
przeznaczenie. Przyktadowo, EUIPO uznal, ze publikacje drukowane oraz ustugi udost¢pniania
informacji on-line zaspokajaja taka samg potrzebe, jaka jest uzyskanie pozadanych

informacji'?”.

Istotng okolicznoscig, ktorg nalezy wzig¢ pod uwage, rozwazajac podobienstwo towarow
oraz ustug, jest ich konkurencyjny charakter. Wystepuje on wtedy, gdy towary i ushugi
zaspokajaja te same potrzeby. Dotyczy to wskazanych juz przypadkow zwigzanych z ustugami

rzemie$lniczymi oraz ustugami polegajacymi na udostgpnieniu towarow.

Najwazniejsze znaczenie dla oceny podobienstwa miedzy towarami i uslugami ma ich
komplementarno$¢. Towary A oraz ustugi B s3 komplementarne, jezeli skorzystanie z towaru
A jest istotne dla prawidlowego $wiadczenia ustugi B albo jezeli $wiadczenie ushugi B
jest istotne dla prawidtowego korzystania z towaru A. Tytutem ilustracji mozna wskazac¢ ustugi
handlowe dotyczace okre$lonych towardéw oraz te towary!%*°. Celem handlu detalicznego

jest sprzedaz towarow!%!

. Z definicji ustugi handlowej wynika wiec jej komplementarny
charakter do towaréw, ktorych te ustugi dotycza. Stanowig one bowiem najwazniejszy element
tej ustugi — obok gromadzenia asortymentu, zestawiania go i umozliwiania kupujacym
dokonanie zakupu. Realizacja ustugi handlowej nie moze nastapi¢, jezeli nie ma towaru
(lub ustugi) oferowanego do sprzedazy. W jednej ze spraw rozpatrywanych przez niemiecki
Federalny Sad Patentowy ustalono komplementarno$¢ ustug handlowych w zakresie olejow
1 smardw technicznych oraz ochronnej odziezy roboczej, nakry¢ gtowy i obuwia oraz towarow,
takich jak oleje 1 smary techniczne, odziez, szaliki 1 nakrycia glowy.
Zdaniem sadu o podobienstwie decyduje takze fakt, ze znaki ustugowe w zakresie handlu cz¢sto
sg rownolegle wykorzystywane do odroznienia towarow wlasnych podmiotu §wiadczacego

ustugi handlowe!%%2,

1970 wyr. Sadu 2 27.10.2010 r., T-365/09, Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki przeciwko OHMI - Free (FREE),
ECLI:EU:T:2010:455, pkt 33.

1080 wryr. SP1224.09.2008 1., T-116/06, Oakley przeciwko OHMI - Venticingue (O STORE), ECLI:EU:T:2008:399,
pkt 56; zob. M. Schaeffer, Die Einzelhandelsdienstleistungsmarke, s. 344.

1081 C.418/02, pkt 34.

1982 ywyr. BPatG z 06.09.2017 r., 28 W (pat) 514/17 — Konrad/Conrad.
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Nalezy zasygnalizowa¢, ze w nauce niemieckiej odnotowuje si¢ poglad, w Swietle
ktérego ustugi handlowe dotyczace okreslonych towardw nie sa podobne do tych towarow! %,
Zgodnie z tym stanowiskiem wlasciwy krag odbiorcow odréznia ustugi handlowe od towarow
1 nie oczekuje, ze towary oferowane w ramach ustug handlowych pochodza od podmiotu
swiadczacego te ustugi. Innymi stowy, przecigtny konsument nie przypisuje odpowiedzialnosci
za jako$¢ towarow oferowanych w ramach ustugi handlowej podmiotowi §wiadczacemu taka
ustuge. Ten poglad ma znaczenie jako punkt wyjscia dla analizy zagadnienia.
Ustugi handlowe — jak kazde inne uslugi — niewatpliwie maja inny charakter niz towary.
Podobienstwo miedzy nimi musi opiera¢ si¢ zatem na innych kryteriach. Czgsto zdarza sie¢
w warunkach obrotu, ze podmioty §wiadczace ustugi handlowe jednoczesnie wprowadzaja
pod tym samym znakiem do obrotu towary witasne. Odbiorcy moga zatem oczekiwaé,
7ze pochodza one z tego samego przedsiebiorstwa. Ponadto, ustugi wykazujace zwigzek

z towarami, takie jak ustugi handlowe, sa w zasadzie oparte na towarach. Zwigzek miedzy nimi

jest nierozerwalny jako ze bez towardéw nie ma ustugi handlowe;.

Warto zauwazy¢, ze przedstawione ujecie prowadzi w rzeczywisto$ci do przyjecia
szerokiego zakresu ochrony tych znakéw, ktore sa rejestrowane dla ustug handlu detalicznego
okre§lonymi towarami lub ustugami!®*. Zdarzaja sie przypadki zgloszen znakéw dla ustug
handlu, ktore dotyczg wszystkich towarow zawartych w klasach 1-34 klasyfikacji nicejskiej.
Zglaszajacy, ponoszac optate urzedowa w niewielkiej wysokosci, uzyskuje monopol
w zasadzie absolutny przynajmniej w okresie pierwszych pigciu lat od daty rejestracji znaku.
Zasada specjalizacji, ktérej celem jest precyzyjne zakreslenie sfery wytacznosci przystugujacej
uprawnionemu, doznaje wowczas uszczerbku. Wydaje si¢, ze w takich sytuacjach nalezy
rozwazy¢, czy wykonywanie prawa ochronnego, wyrazajace si¢ w dochodzeniu ochrony
cywilnej, nie spetnia cech naduzycia prawa podmiotowego. Kwestia ta, cho¢ moze stanowi¢
powazny problem praktyczny, wymaga poglebionej analizy. Jej zakres wykracza jednak

poza ramy pracy.

Powracajac do gtownego nurtu rozwazan, nalezy zaznaczy¢, ze komplementarno$¢
charakteryzuje takze inne ushugi, w ramach ktoérych mozna wyr6zni¢ sprzedaz towarow,
oraz te towary. Przykltadowo, nalezy przyjac, ze komplementarne sg ustugi gastronomiczne

lub kawiarnie oraz towary oferowane w ramach tych ustug (produkty spozywcze; kawy i inne

1983 p_Strobele, Markenschutz, s. 725.
1984 Problem sygnalizuje M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 196-197.
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napoje). W orzecznictwie!*®

przyjmuje si¢, ze produkty spozywcze sg niezbedne
do serwowania zywnosci 1 napojow. Jest tak z dwoch powodow. Po pierwsze, towary te
stanowig skladniki dan oferowanych w ramach ustug. Po drugie, te produkty moga by¢
sprzedawane w restauracjach lub innych lokalach, w ktorych sa §wiadczone ustugi, jako towar
przeznaczony do spozycia poza miejscem, w ktorym jest sprzedawany!®%S,

Kolejne przyktady podobnych towaréw i ushug z orzecznictwa obejmujg balsamy do ciala

1087 1088

oraz uslugi uzdrowiskowe i sauny °’ oraz produkty farmaceutyczne oraz ustugi medyczne

Innym przyktadem komplementarnos$ci sg ustugi polegajace na naprawie lub konserwacji

towarow oraz te towary!®’.

Ustugi tego rodzaju sa niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania towaréw. Orzecznictwo w tym zakresie nie jest jednak jednolite.
Przyktadowo, uslugi usuwania wgniecen na pojazdach oraz pojazdy nie zostaly uznane
za komplementarne z tego powodu, ze wilasciwy krag odbiorcow rozpoznaje ich rozne
pochodzenie handlowe!'®’. W $wietle wytycznych EUIPO!%!, ustugi instalacji, konserwacji
oraz naprawy s3 - co do zasady - niepodobne do towarow, ktorych ustugi te dotycza.
Podobienstwo miedzy nimi wystgpuje w razie tacznego spetnienia trzech warunkow.
Po pierwsze, producenci towaréw w danym sektorze maja zwykle $wiadczy¢ takze ustugi
instalacji, konserwacji oraz naprawy. Po drugie, wlasciwy krag odbiorcow towardéw oraz ushug
jest taki sam. Po trzecie, uslugi sg $wiadczone niezaleznie od zakupu towarow.
Urzad przenosi te wymagania takze na potrzeby oceny podobienstwa migdzy ustugami
doradczymi, konsultacyjnymi i informacyjnymi oraz towarami, ktorych te ustugi dotycza'®>.
Ujecie zaproponowane przez organ unijny ktadzie nacisk na rzeczywiste warunki sprzedazowe.

Powstaje w takich przypadkach watpliwos¢, czy podobienstwo towarow i ustug stanowi

kwesti¢ prawng czy tez kwesti¢ faktu wymagajaca dowodu. Nalezy powtorzy¢, Zze ocena

1985 \yr. Sadu z 8.12.2021 r., T-593/19, Cypr przeciwko EUIPO - Fontana Food (GRILLOUMI BURGER),
ECLI:EU:T:2021:865, pkt 56.

1988 wyr. Sadu z 8.12.2021 r., T-593/19, Cypr przeciwko EUIPO - Fontana Food (GRILLOUMI BURGER),
ECLI:EU:T:2021:865, pkt 56.

197 wyr. Sadu z 25.02.2015 r., T-388/13, Costa Crociere przeciwko OHMI - Guerlain (SAMSARA),
ECLL:EU:T:2015:118, pkt 30.

1988 wyr. Sadu z 14.06.2018 r., T-165/17, Emcur przeciwko EUIPO - Emcure Pharmaceuticals (EMCURE),
ECLI:EU:T:2018:346, pkt 60.

1089 wyr. Sadu z 15.10.2014 1., T-262/13, Skysoft Computersysteme przeciwko OHMI - British Sky Broadcasting
Group i Sky IP International (SKYSOFT), ECLI:EU:T:2014:884, pkt 24; wyr. Sadu z 6.06.2018 r., T-264/17,
Uponor Innovation przeciwko EUIPO - Swep International (SMATRIX), ECLI:EU:T:2018:329, pkt 49.

1090 wyr. Sadu z 15.12.2010 r., T-451/09, Wind przeciwko OHMI - Sanyang Industry (Wind),
ECLI:EU:T:2010:522, pkt 24-29.

1997 Wytyczne EUIPO, s. 960.

1992 Ihidem, s. 960-961.
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podobienstwa towarow 1 ustug jest przeprowadzana z punktu widzenia modelowego
przecigtnego konsumenta tych towarow lub uslug. Zdarza si¢ jednak — jak wskazano —
ze perspektywa odbiorcow moze ulega¢ przeobrazeniom wynikajagcym z praktyki
gospodarczej. Z tego tez wzgledu nalezy przyjaé, ze strony moga powolywacé sie
na okolicznos$ci, ktére moga mie¢ wplyw na ustalenie podobienstwa migdzy towarami

a ushugami.

Ustalenie komplementarno$ci wymaga uprzedniego stwierdzenia tozsamego wtasciwego
kregu odbiorcow oraz takiego samego typowego pochodzenia  handlowego.
Nalezy pamigtaé, ze jezeli poréwnywane towary s3 adresowane do odbiorcow
wyspecjalizowanych, a ustugi sa kierowane do ogo6tu spoteczenstwa (i vice versa), to nie mozna
stwierdzi¢ ich komplementarno$ci. Niekiedy w tym zakresie ujawniajg si¢ sprzeczne oceny.
Przyktadowo, zdaniem OHIM wyroby tekstylne sa komplementarne w stosunku do ustlug
obrébki i wykanczania wyroboéw tekstylnych pomimo faktu, ze nie dzielg tego samego
wlasciwego kregu odbiorcow. Sad unijny przyjal odmienne zapatrywanie i stwierdzit brak

podobienstwa'?®?,

Wreszcie nalezy podkresli¢, ze poza sferg komplementarnosci sg takie towary i ushugi,
ktére jedynie uzupelniajg badz wspieraja inne towary/ustugi. Maja woéwczas wylacznie
pomocniczy charakter. Najczes$ciej] w takich przypadkach brak podobiefstwa stwierdza si¢
takze na innych ptaszczyznach. Dla przykladu, nie sa komplementarne ushugi transportowe

1094

oraz sprzet komputerowy ", a takze preparaty farmaceutyczne, sanitarne 1 dietetyczne

oraz ustugi przechowywania, dystrybucji, dostawy 1 pakowania preparatéw farmaceutycznych,

sanitarnych oraz dietetycznych'%%,

II. Podobienstwo oznaczen

Podobienstwo znakow jest druga przestanka naruszenia z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
Badanie tej okoliczno$ci powinno nastepowac po ustaleniu co najmniej podobienstwa towarow

1 ustug. Porownanie oznaczen jest oderwane od towaréw lub ustug. Nie ma na tym etapie

1098 wyr. Sadu z 16.05.2013 r., T-80/11, Nath Kalsi przeciwko OHMI - American Clothing Associates (RIDGE
WOOD), ECLI:EU:T:2013:251, pkt 28-32.

1094 wyr. SPI z 07.02.2006 r., T-202/03, Alecansan przeciwko OHMI - CompUSA (COMP USA),
ECLI:EU:T:2006:44; wyrok zostal utrzymany przez ETS — zob. wyr. ETS z 09.03.2007 r., C-196/06 P, Alecansan
przeciwko OHIM, ECLI:EU:C:2007:159.

1998 wyr. Sadu z 22.06.2011 r., T-76/09, Mundipharma przeciwko OHMI - Asociacion Farmaceuticos Mundi
(FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI), ECLI:EU:T:2011:298
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znaczenia, czy oznaczenie, ktérego uzywa osoba trzecia, stuzy odroéznianiu towarow czy ustug.
Przyjmuje si¢, ze znaki sg do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia przecigtnego odbiorcy
towarow lub ustug sa, co najmniej czg$ciowo, identyczne w jednym lub kilku istotnych
aspektach!?®. Ocena jest przeprowadzana w odniesieniu do trzech plaszczyzn — wizualnej,
brzmieniowej (fonetycznej) 1 znaczeniowej (intelektualne;, koncepcyjnej).
Jezeli posta¢ przedstawieniowa znaku uniemozliwia poréwnanie w okreslonej warstwie,

jest ona pomijana'®’.

Przyktadowo, znaki dzwickowe nie moga by¢ analizowane
na plaszczyznie wizualnej, oznaczenia wylacznie graficzne nie podlegaja ocenie w warstwie
brzmieniowej, a trade dress moga by¢ poréwnywane w zasadzie jedynie wizualnie.
Ocena powinna by¢ oparta na ogélnym (catosciowym) wrazeniu wywolywanym przez znaki
ze szczegbdlnym uwzglednieniem ich odrdézniajacych oraz dominujacych elementow!%%®,
Jest ona przeprowadzana z perspektywy przecigtnego odbiorcy towarow lub ushug,
ktéry postrzega znaki jako cato$¢, nie przywigzuje uwagi do detali i nie ma mozliwosci
ich bezposredniego porownania. Jego postrzeganie jest determinowane niedoskonalym
obrazem oznaczen, ktéry zachowuje w pamieci'®’. Tym samym, zasada jest ocena oparta

na syntezie, a nie analizie. W pewnych sytuacjach trzeba jednak odwota¢ si¢ do analizy.

Zasady oceny podobienstwa znakéw zostaly wypracowane w piSmiennictwie
oraz w orzecznictwie na przestrzeni wielu lat 1 tysigcy stanow faktycznych. Zasadniczo dotycza
one typowych oznaczen — slownych, stowno-graficznych 1 graficznych. Nie ma wigkszego
uzasadnienia dla ich ponownego przywolywania. Nalezy jednak zwroci¢ uwage
na okolicznos$¢, ze znaki ustugowe czesto zawierajg element niedystynktywny lub opisowy
(informacyjny). Wypada wiec szczegdlnie podkresli¢ znaczenie dyrektywy, zgodnie z ktorg
najistotniejsze  znaczenie maja dominujagce oraz odrozniajace elementy  znaku.
Tym samym nalezy przyjac, ze zbiezno$¢ elementéw niedystynktywnych lub informacyjnych

z reguly nie przesadza o podobiefstwie oznaczen.

To zagadnienie nalezy rozpocza¢ od przywotania jednego z doktrynalnych podziatow
oznaczen ze wzgledu na ich site (moc) odrozniajaca. W swietle tej systematyki mozna wyr6znic¢
znaki stabe oraz mocne!'%. Nalezy wskazaé takze posrednia kategorie — znaki o przecietne;j sile

odrozniajacej. Przywotany podziat nie ma charakteru normatywnego. Z ustawy nie wynika

109 wwyr. NSA z 14.06.2016 ., IT GSK 147/15, Legalis nr 1509628.
1997 R. Skubisz, M. Mazurek, w: System Prawa Prywatnego, s. 760.
1098 C.251/95, pkt 23.

1099 C-342/97, pkt 26.

1190 U. Promiriska, Prawo z rejestracji, s. 32-33 oraz 107-109.
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mozliwos$¢ lub, tym bardziej, koniecznos¢ stopniowania sity odrozniajacej znaku dla ustalenia

zakresu jego ochrony. Przez pojecie znaku stabego najczeséciej rozumie si¢ oznaczenie banalne,

1101 1102

tatwe do skojarzenia''”', malo oryginalne i niewywolujace zadnej reakcji nabywcy
Przeciwstawia si¢ je oznaczeniu mocnemu, ktore zapada w §wiadomosci odbiorcow ze wzgledu
na swoja oryginalno$é!'®?. Znakiem mocnym jest taki znak, ktory ,,nie chce nic powiedzie,
a jedynie przykué uwage”!'%. Jak mozna sie zorientowag, sg to do$é ogolne i ptynne kryteria.
Stusznie twierdzi U. Prominska, Ze rozrdznienie mi¢dzy nimi jest bardziej kwestiag

,,wyczucia niz definicji”!1%.

Ocena sity znaku powinna by¢ przeprowadzana poprzez odwotanie do jego zdolnosci
odrézniajacej. W postgpowaniu rejestracyjnym organ bada, czy oznaczenie nadaje si¢ do
rejestracji. Znak spelnia ustawowe warunki ochrony albo nie czyni im zados¢.
Kazde oznaczenie, ktére przejawia jakakolwiek, cho¢by minimalng zdolno$¢ odrdzniajaca,
jest zdatne do rejestracji. Na plaszczyznie wykonywania prawa ochronnego jest jednak
uzasadnione wyodrgbnienie trzech kategorii oznaczen ze wzgledu na stopien posiadanej przez
nie sily odrézniajagcej. Mozna zatem wyrdézni¢ znaki slabe o minimalnej sile, znaki
charakteryzujace si¢ przecigtng sila odrdzniajaca oraz znaki mocne.
Zakwalifikowanie oznaczenia do jednej z tych kategorii wymaga analizy jego struktury i tresci
rozpatrywanych w odniesieniu do konkretnych towaréw lub ustug. Jezeli znak sktada si¢
z elementdw niedystynktywnych, opisowych lub wolnych i komponenty te dominuja
w odbiorze, to z reguly jest on oznaczeniem stabym. Moze on posiada¢ normalng badz nawet
podwyzszong sile odrozniajaca w nastgpstwie intensywnego uzywania w obrocie.
Do kategorii znakéw mocnych nalezg zas te oznaczenia, ktore - albo ze wzgledu na strukture
1 tre$¢, albo ze wzgledu na rozlegla eksploatacj¢ w obrocie - sa calkowicie fantazyjne
i nie wykazuja zwigzku z  zarejestrowanymi  towarami badZz  ustugami.
Pozostale znaki, przede wszystkim te sugestywne badz zawierajace elementy informacyjne,
ktore jednak sg nieistotne w odbiorze z perspektywy catosci, majg zasadniczo normalny poziom

sity odrdzniajace;.

10 1hidem, s. 32.

102 - Koczanowski, Funkcije, s. 40.

M08 . Prominska, Prawo z rejestraciji, s. 33.

1104 J Azéma, Les marques de fabrique, de commerce et de service, Lamy 1993, s. 980; U. Promirska, Prawo z
rejestracji, s. 33.

1195 U. Promiriska, Prawo z rejestracji, s. 33.
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Trybunal wspolnotowy w wyroku Canon podkreslit, ze ,znaki towarowe,
ktére ze swojego pochodzenia lub z powodu ich powszechnej znajomosci na rynku wykazuja
wysoka site oddzialywania, tym samym posiadaja wigkszy zakres ochrony niz znaki towarowe

wykazujace mniejsza site oddziatywania”!1%

. Analogicznie przyja¢ nalezy, ze nabycie
wylgcznosci do znaku stabego, ktory posiada zdolnos¢ odrézniajaca, ale jest ona ustanowiona
na niewielkim poziomie, powinno rezonowac na jego zakres ochrony. Uprawniony musi zatem
zaakceptowaé okolicznos¢, ze w obrocie beda wspotwystepowaly oznaczenia podobne,
ktorych uzywaniu nie bedzie mogt sie sprzeciwi€. Przyktadem jest stowo MISS
wykorzystywane do odréznienia konkursow pieknosci''?’. Jezeli oznaczenie sktada si¢ jedynie
z logotypu, ktéry przedstawia stylizowang posta¢ tego wyrazu, to - w zaleznos$ci od stopnia
stylizacji - organ powinien je zarejestrowac jako znak ustugowy. Nie oznacza to jednak wcale,
ze podmiot, legitymujac si¢ prawem na taki znak stowno-graficzny, dysponuje uprawnieniem
do zakazania osobom trzecim postugiwania si¢ tym stowem. Jest tak, poniewaz zgltaszajac stabe
oznaczenie do ochrony, niejako godzi si¢ on na ograniczony zakres ochrony.
Podobnie uznat Sad, rozstrzygajac kolizje migdzy wczesniejszym znakiem stowno-graficznym
zawierajagcym element stowny Capital Markets oraz znakiem stowno-graficznym CARBON
CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance'!%.
Oba  oznaczenia  byly  przeznaczone do  odrézniania  ustug  finansowych.
Sad zaaprobowat ustalenia urzedu, ze wlasciwy krag odbiorcow, ktory wykazuje sie
podwyzZszonym poziomem uwagi 1 przynajmniej podstawowa znajomoscig angielskiej
terminologii z zakresu finansow, nie przypisze handlowego pochodzenia ustug na podstawie

wyrazow capital oraz markets z tego wzgledu, ze stanowig one ich opis.

W zwiazku z powyze] zarysowana problematyka nalezy stwierdzi¢, Ze ocena
podobienstwa  oznaczen powinna uwzglednia¢ sil¢  zarejestrowanego  znaku.
Jej niski poziom wynika z cech strukturalnych oznaczenia. Elementy wptywajace na stopien
mocy znaku nie powinny stanowi¢ jedynej okolicznos$ci przemawiajacej za podobienstwem
oznaczen. Ta dyrektywa interpretacyjna powinna by¢ podkre§lana w szczegdlnosci
w przypadku znakéw ustugowych, ktore czesto sa zbudowane z nazw rodzajowych

lub komponentdéw o charakterze opisowych badz niedystynktywnym. Zbiezno$¢ w tym zakresie

1106 C-39/97, pkt 18.
107 wyr. SN z 01.01.2001 r., I CKN 1128/98, Legalis nr 49621.

108 wyr. Sadu z 22.06.2010 r., T-490/08, CM Capital Markets przeciwko OHMI - Carbon Capital Markets
(CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance), ECLI:EU:T:2010:250, pkt
59.
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nie jest wystarczajaca do ustalenia podobienstwa znakoéw. Nalezy w ogole rozwazyc¢, czy stabe
znaki nie powinny by¢ zabezpieczone jedynie przed bezprawng eksploatacja identycznej formy

przedstawieniowe;j'!?.

Trzeba przy tym wyjasni¢, ze ocena sity znaku powinna — na etapie badania podobienstwa
oznaczen — odnosi¢ si¢ jedynie do jego poszczegédlnych elementéw. To rozrdéznienie wynika
z faktu, ze sita znaku wczesniejszego stanowi dodatkowe normatywne kryterium oceny
niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcow w blad okreslone w motywie 16. dyrektywy
2015/2436. W praktyce czesto jest trudno wyraznie rozgraniczy¢ ustalenie sity poszczegolnych
elementoéw od mocy charakteryzujacej oznaczenie jako cato$¢. W zasadzie jest to niemozliwe,

gdy przedmiotem ochrony jest znak jednoelementowy.

Zasadniczo nalezy zatem stwierdzi¢, ze ocena podobienstwa oznaczen nie jest zalezna
od substratu, jakim jest towar lub ustuga. Nie przewiduje si¢ szczegdlnych zasad badania tej
przestanki naruszenia prawa na znak ustugowy. Istotng role natomiast nalezy przypisac
prawidtowemu zidentyfikowaniu elementéw, ktéore nie powinny determinowaé oceny
podobienstwa oznaczen. Pomocny w tym zakresie jest podzial na znaki stabe i mocne,

miedzy ktorymi plasuja si¢ znaki wykazujace normalny poziom sily odrozniajace;.

III.  Calosciowa ocena niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcow w blad

Stwierdzenie co najmniej podobienstwa towaréw/ustug oraz co najmniej podobienstwa
oznaczeh pozwala na analiz¢ kolejnych przestanek naruszenia. Zgodnie z przyje¢ta metodologia,
nalezy ustali¢ rozpoznawalno$¢ (site odrdzniajacg) znaku stanowigcego przedmiot ochrony
oraz ewentualnie wzig¢ pod uwage pozanormatywne istotne czynniki. Wynika to z faktu,
ze ocena ryzyka konfuzji ma by¢ dokonywana przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okolicznoéci sprawy!!'?. Ostatnim etapem jest catoéciowa (globalna) ocena niebezpieczefistwa

wprowadzenia odbiorcow w biad.

Sita odrozniajaca znaku nie jest wprost okreslona w normie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

jako przestanka naruszenia prawa ochronnego na znak. Jest to jednak kryterium o charakterze

1199 Tak réwniez J. Philips, Strong trade marks and the likelihood of confusion in European law, JIPLP vol. 1 no.
6/2000, s. 397.
110 C-251/95, pkt 22.

326



normatywnym'!!!,

Konieczno$¢ jego uwzglednienia wynika z motywu 16 dyrektywy
2015/2436. Fakt, ze ten czynnik wskazano jedynie w preambule dyrektywy,
a nie we wilasciwym tek$cie aktu prawnego, wplywa na ocen¢ jego znaczenia.
Przyjmuje si¢ bowiem, ze jest to okoliczno$¢ podrzedna wobec dwoch wczesniejszych
przestanek naruszenia. Ma ona dziatanie kierunkowe'!'?. Stwierdzenie, ze znak charakteryzuje
si¢ podwyzszong sitg odrdzniajaca, ktdéra wynika z jego struktury badz uzywania w obrocie,
moze wzmacnia¢ ryzyko konfuzji w konkretnym przypadku. Jest tak zwlaszcza, gdy stopien
podobienstwa miedzy towarami/uslugami oraz oznaczeniami jest niski. Ustalenie, ze znak
nie charakteryzuje si¢ rozpoznawalnos$cia, nie powinno natomiast rezonowa¢ na cato$ciowg
ocen¢ niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad. Brak rozpoznawalno$ci nie moze zatem

prowadzi¢ do wytaczenia ochrony w sytuacji, w ktorej spelnione zostaty wczesniejsze dwie

przestanki.

Zagadnienie dotyczace nienormatywnych kryteridow oceny ryzyka konfuzji, sktadajace si¢

na czwarty etap analizy, jest delikatne!'!3.

Wynika to z przyjetej metodologii oceny
niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad, ktora w prawie znakéw towarowych ma charakter
abstrakcyjny. Odwotanie do okolicznosci zewngtrznych, rynkowych, powinno zatem
nastgpowac jedynie wyjatkowo, gdy uzasadniaja to szczegdlne okolicznosci sporu.
Do takich czynnikéw nalezy m.in. pokojowe, wieloletnie wspodtistnienie poréwnywanych

oznaczeh w obrocie lub wystepowanie rodziny znakow.

W piatym etapie catoSciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad nalezy
okresli¢  stopien podobienstwa ustug lub ustug 1 towardw oraz oznaczen.
Moga one charakteryzowac si¢ niskim, srednim albo wysokim podobienstwem. Nalezy przyjac,
ze przypadku pordéwnania towarow i ustug ten stopien z reguly bedzie niski badz $redni.
Odmienna natura odrdéznianych doébr wyklucza - co do zasady - mozliwo$¢ ustalenia

podobienstwa na wyzszym poziomie.

"1 R. Skubisz, Znaczenie nienormatywnych kryteridw przy ustalaniu niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad w
prawie znakow towarowych w: A. Adamczak (red.), 100 lat ochrony wtasnosci przemystowej w Polsce. Ksigga
jubileuszowa Urzedu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2018, s. 832.

M2 E Wojcieszko-Gluszko, Seria (rodzina) znakow towarowych, w: 4. Matlak, S. Stanistawska-Kloc (red.), Spory
o wlasno$¢ intelektualng: ksiega jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi
Markiewiczowi, Krakow 2013, s. 1465.

13 Problematyke te przybliza B. Giesen — zob. B. Giesen, Znaczenie okolicznoéci zewnetrznych dla oceny
przestanki ryzyka wprowadzenia odbiorcow w blad w prawie znakow towarowych, w: R. Skubisz (red.), Znaki
towarowe i ich ochrona, Warszawa 2019, s. 120 i n.
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Ocena niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad ma charakter calosciowy (globalny),
a w jej ramach istotna jest zasada wspodlzaleznosci miedzy poszczegdlnymi kryteriami.
Mniejszy stopien podobienstwa ustug (lub ustug i towaréw) moze by¢ kompensowany

wyzZszym stopniem podobienstwa znakow i odwrotnie! !,

W tym miejscu wypada rozwazy¢, czy w sytuacji, w ktérej osoba trzecia podejmuje
eksploatacje oznaczenia w odniesieniu do towardw, nalezy uwzglednia¢ okolicznos¢,
ze przedmiotem ochrony jest znak ustugowy. Innymi stowy: czy odmienny substrat znaku moze

stanowi¢ dodatkowy czynnik oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcow w btad?

Przeprowadzone rozwazania dotyczace pojecia ustugi oraz wplywu przedmiotu
na funkcjonowanie oznaczenia odrdzniajgcego w obrocie moga sklania¢ do stanowiska,
ze taka okoliczno$¢ jest istotna i powinna by¢é uwzgledniania w toku oceny.
Odbiorcy sg $wiadomi réznic migdzy towarami a ustugami. W niektorych przypadkach nawet
Sredni stopien podobienstwa towardw i ustug oraz wysokie podobienstwo oznaczen nie muszg
— w warunkach obrotu - kreowa¢ ryzyka konfuzji, podczas gdy abstrakcyjna ocena stosowana

w prawie znakow towarowych wymagataby takiej kwalifikacji.

Z drugiej strony ustawodawca przesadza o jednolitym modelu ochrony znakéw towarow
(w systemie unijnym) lub o zréwnaniu ochrony znakéw ustugowych ze znakami towarowymi
(na gruncie regulacji krajowej). Odmiennosci w zakresie substratu sg poddane ocenie w ramach
pierwsze] przestanki naruszenia. Brak podobienstwa towarow 1 uslug wylacza
nie tylko potrzebg, ale 1 zasadnos$¢ rozwazania ryzyka pomytki. W ramach catosciowej oceny
uwzglednia si¢ ponadto stopien podobienstwa towardéw i ustug. Jezeli jest on niski, to -

mimo podobienstwa znakdw - moze okazac si¢, ze ryzyko konfuzji nie wystapi.

Nalezy opowiedzie¢ si¢ za drugim stanowiskiem. Jest tak nie tylko ze wzgledow
juz przytoczonych. Wydaje si¢, ze pominigcie okoliczno$ci, jaka jest rdzny substrat
porownywanych znakdéw, jest wuzasadnione szerokim wujeciem niebezpieczenstwa
wprowadzenia odbiorcow w biad. Nastepuje ono bowiem nie tylko wtedy, gdy w opinii
przecigtnego odbiorcy towary opatrzone znakiem naruszyciela pochodza z przedsigbiorstwa
uprawnionego. Ryzyko konfuzji w szerokim znaczeniu zachodzi wowczas, gdy odbiorcy,
dostrzegajac rdznice migdzy oznaczeniami 1 towarami/ustugami, moga blednie uznac,

ze miedzy podmiotami — naruszycielem oraz uprawnionym do znaku — wystepuja zwigzki

1114 C-39/97, pkt 17.
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o charakterze gospodarczym, prawnym lub organizacyjnym. Szeroka formula
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad czyni zbytecznym uwzglednianie okolicznosci,

jaka stanowi rozny substrat porownywanych oznaczen, w ostatnim etapie analizy.
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Z.akonczenie

Przeprowadzona analiza pozwala na przyjecie nastepujacych wnioskow.

Pierwszy dotyczy pojecia ustugi jako przedmiotu (substratu) znaku. Pojecie to posiada
wlasne znaczenie, wynikajace z charakteru i celow prawa znakoéw towarowych.
Wyjasnienia formulowane na gruncie innych nauk lub dziedzin prawa moga pehi¢ funkcje
pomocniczag W jego interpretacji, lecz nie majg znaczenia rozstrzygajgcego.
Wiasciwe jest przyjecie funkcjonalnego rozumienia ustugi. Usluga — podobnie jak towar —
jest substratem oznaczenia. To ustalenie stanowi punkt wyjscia do okreslenia jej istotnych cech.
Przyjmuje, ze ushuga jest zachowanie (czynno$¢) §wiadczone w obrocie na rzecz osob trzecich
oraz ukierunkowane na zaspokojenie ich potrzeb. Tak szerokie ujecie jest uzasadnione duzym
zréznicowaniem sektora ustug. Pozwala ono odr6zni¢ czynnosci mieszczace si¢ w tym pojeciu

od takich, ktore nie moga stanowi¢ substratu znaku.

Przyjete zapatrywanie podkresla relacyjny charakter ustugi. Jej $wiadczenie zawsze
odbywa si¢ w relacji uslugobiorca — ustugodawca. Z tej cechy wynika rowniez silny,
co do zasady, zwiazek uslugi z podmiotem ja $wiadczacym. Zwigzek ten jest zazwyczaj
wyrazniejszy niz relacja migdzy towarem a jego producentem. Wynika to m.in.

z bezposredniego kontaktu migdzy stronami: ustugobiorcg i ustugodawca.

Ustuga, jako zachowanie, jest niematerialna 1 nietrwala  (ulotna).
Niemniej, z perspektywy prawa znakoéw towarowych ustuga moze posiada¢ swoj materialny
nos$nik. Ustuga jako przedmiot oznaczenia moze bowiem nadawac si¢ do odrdzniania

przez znak takze wtedy, gdy jej wykonanie pozostawia rezultat materialny.

Wykladnia pojgcia wustugi w prawie znakow towarowych nie powinna ponadto
nastepowaé w oderwaniu od tekstu klasyfikacji nicejskiej. Chociaz klasyfikacja ma charakter
formalny 1 porzadkujacy, jej znaczenie w omawianym kontekscie jest zasadnicze.
To ona rozstrzyga, czy dany produkt rynkowy jest towarem czy ustuga. Analiza orzecznictwa
Trybunatu Sprawiedliwos$ci prowadzi do wniosku, Ze klasyfikacja wyznacza kierunek
interpretacji przepisow dyrektywy. Trybunat podkresla, ze wykladnia prawa unijnego nie moze
prowadzi¢ do naruszenia zobowigzan panstw cztonkowskich wynikajacych z aktow prawa
migdzynarodowego, w tym z porozumienia nicejskiego. Tekst klasyfikacji ma bezposredni

wplyw na rozumienie pojecia ustugi w prawie znakow towarowych.
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Drugie ustalenie dotyczy charakteru znaku ustugowego jako dobra niematerialnego
1 przedmiotu prawa ochronnego. Skoro towar i ustuga sa produktami rynkowymi to znak
ustlugowy nalezy traktowac tak jak znak towarowy. W konsekwencji posiada on te same cechy
konstytutywne: zmystowa postrzegalnos$¢ oraz jednolito$¢. Cecha samodzielnosci w przypadku
znakow ustugowych nie wymaga odrebnego wyrdznienia. Kazde oznaczenie ustug jest bowiem

samodzielne w stosunku do przedmiotu, jakim jest ustuga.

Przez ceche jednolitosci rozumiem zdolno$¢ oznaczenia do bycia S$rodkiem
komunikacji. Znak ma by¢ postrzegany jako znak przez uczestnikow obrotu.
Kryterium jednolito$ci nie spetniaja nie tylko oznaczenia nadmiernie ztozone i skomplikowane,

ale takze te nad wyraz proste (banalne).

Rozwazania doprowadzily do wniosku, ze w orzecznictwie nie zwraca si¢ wickszej
uwagi na zagadnienie zdolno$ci odrozniania (abstrakcyjnej zdolnosci odrdzniajacej).
Nie oznacza to jednak, Ze pojecie to nie jest istotne. Wydaje si¢ wrecz, ze powinno ono
zyskiwa¢ na znaczeniu w kontek$cie nowych, niekonwencjonalnych postaci oznaczen, takich
jak trade dress, znaki multimedialne lub ruchome. W ich przypadku moze powstawaé
watpliwos¢, czy sg one w ogdle w stanie petni¢ funkcje znaku, niezaleznie od tego, dla jakich

ustug (lub towardw) sa przeznaczone.

W pracy przedstawiono stanowiska doktryny dotyczace zdolnosci znaku ustugowego
do pehienia funkcji odrozniajacej ze wzgledu na pochodzenie. Uwazam, ze znak ustugowy
przekazuje odbiorcom informacj¢ o pochodzeniu ustugi. Mozna oczywiscie wskaza¢ na pewne
szczegllne ujecie tej funkcji, ktore stanowi konsekwencj¢ charakteru ustugi. Znak towarowy
odroznia przedmiot materialny, jakim jest wprowadzony do obrotu towar, natomiast znak
uslugowy odrdznia potencjalne zachowanie. Znak ten jest wiec obietnica wykonania ustugi.
Zapewnia konsumentdéw o gotowosci 1 zdolnosci ustugodawcy do dzialania.
W konsekwencji sposob przekazywania przez znak ustugowy informacji o pochodzeniu
handlowym r6zni si¢ od pelnienia funkcji odrdézniajacej przez znak towarowy.

Ta okoliczno$¢ nie zmienia jednak zasadniczego wniosku.

Rozwazania wykazaty takze istotne znaczenie dwoch pozostatych funkcji: jako$ciowej
oraz reklamowej. Funkcja jakoSciowa jest szczegdlnie wazna z tego wzgledu, ze wlasciwy krag
odbiorcow nie moze obejrze¢ ani zbada¢ ustugi przed jej nabyciem. Znak staje si¢
wigc kluczowym nos$nikiem zapewnien o jakoS$ci, uosabiajacym cechy ustugi jako dzialania,

ktére ma zaspokoi¢ okreslone oczekiwania. Mozna nawet postawic tezg, ze znaki ustugowe
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wydajg si¢ bardziej predysponowane do przekazywania komunikatu o jakos$ci ustugi niz znaki

towarowe.

Sktaniam si¢ ku pogladowi, ze w przypadku oznaczen ustugowych szczegolnie istotng
role odgrywa funkcja reklamowa. Charakter uslugi jako $wiadczenia przysztego sprawia,
ze znak zacheca potencjalnych odbiorcow do skorzystania z oferty danego przedsigbiorcy.
W warunkach wspotczesnego rynku, zdominowanego przez intensywng komunikacje
marketingowa, faktyczne znaczenie tej funkcji jest wigksze niz w przesziosci.
Nie zastgpuje ona jednak podstawowego komunikatu o pochodzeniu handlowym ushugi.

To ta funkcja ma charakter pierwotny, prawny i konstytutywny.

Trzecie ustalenie dotyczy konkretnej zdolno$ci odrdzniajacej znakdéw ustugowych.
Uwazam, ze cho¢ ustawa nie traktuje odrgbnie braku konkretnej zdolnos$ci odrozniajacej
znakow towarowych i znakéw ustugowych, to w praktyce taka dystynkcja jest przydatna.
Ocena zdolno$ci odrdzniajacej znakow ustugowych wymaga podejsécia, ktoére uwzglednia
specyfike ustug, a takze kontekst gospodarczy. Wszystkie trzy przeszkody sktadajace si¢ na
brak tej zdolnosci: niedystynktywnos$¢, opisowos¢ oraz rodzajowos$¢ powinny zatem by¢
rozpatrywane ze szczegdlnym uwzglednieniem okolicznosci rynkowych, ktore towarzysza

Swiadczeniu ustug.

Czwarty wniosek odnosi si¢ do prawa ochronnego na znak uslugowy.
Nalezy stwierdzi¢, Zze nie ma zasadniczych odmienno$ci w ujgciu prawa, chronigcego
oznaczenia ustug. Mozna jedynie wskaza¢ na szczegdlne ujecie tresci prawa, ktore jest
konsekwencja charakteru ustugi. W tym zakresie trzeba podkresli¢, ze znaki ustugowe moga
by¢ umieszczane na materialnych rezultatach ustugi, ktére sg wprowadzane do obrotu.

Wiaze si¢ to z koniecznos$cia stosowania zasady wyczerpania prawa do znakow ustugowych.

Ostatnie ustalenie dotyczy naruszenia prawa ochronnego na znak uslugowy.
Problematyka nie jest jednoznaczna, zwlaszcza w kontekscie okreslenia, czy bezprawna
eksploatacja dotyczy ustug czy towarow. Sady powinny szczegolnie starannie rozwazad
te kwestie w ramach analizy zakresu prawa ochronnego oraz przedmiotu odrdéznianego
przez oznaczenie osoby trzeciej. Jest to zagadnienie na pograniczu znakdéw towarowych

1 znakow ustugowych.

Znaki ustugowe czesto zawieraja elementy opisowe lub rodzajowe. Zbiezno$¢ takich
elementow w wielu przypadkach nie oznacza jeszcze naruszenia, chyba Ze znaki - jako takie -

sktadaja si¢ wylacznie z elementow o niewielkim poziomie sily odrdzniajace;.
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Uprawnieni powinni akceptowaé fakt, ze w obrocie mozna spotka¢ wiele oznaczen

zawierajacych podobne lub identyczne elementy opisowe/rodzajowe.

Powyzsze ustalenia pozwalajg udzieli¢ odpowiedzi na pytanie, czy znak ustugowy
stanowi samodzielng normatywng kategori¢ oznaczen odrozniajacych. Przyjmuje, ze tak jest.
Prawidlowa interpretacja szczegdétowych konstrukcji prawa znakéw towarowych wymaga
uwzglednienia charakteru ustugi i jej specyfiki, a przepisy lub zasady z nich wynikajgce nalezy
odpowiednio dostosowac¢ do szczegolnych cech znaku ustlugowego. Tylko takie podejscie -
odpowiednie stosowanie przepisoOw oraz wlasciwe rozumienie zasad konstruowanych w nauce
1 orzecznictwie — zapewnia prawidlowe funkcjonowanie znakéw uslugowych w obrocie.
Nie oznacza to jednak potrzeby odrgbnej regulacji. Zarowno znaki towarowe jak i znaki
ustlugowe pelnia te¢ samg podstawowa funkcje. Istniejace rozwigzania normatywne przy ich

odpowiedniej interpretacji w petni reguluja znaki ushugowe.
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